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Pravice industrijske lastnine so zasebne pravice, ki imajo premoženjsko in oblastveno naravo. 
Po svoji naravi so absolutne ter se nanašajo na nematerialne dobrine. Njihova pomembna 
lastnost je tudi izključnost, ki omejuje uporabo pravic le na imetnika.  
V mednarodnem zasebnem pravu v povezavi s pravicami industrijske lastnine v ospredje 
prihaja načelo teritorialnosti, v skladu s katerim so pravice omejene na državo, ki jih je izdala 
oziroma v kateri so registrirane. Ob tem se postavljajo vprašanja pristojnosti sodišč, uporabe 
prava ter priznanja in izvršitve odločb o teh pravicah. 
Na začetku magistrskega diplomskega dela so za lažje razumevanje namena ureditve v 
posameznih pravnih aktih na kratko opisane značilnosti pravic industrijske lastnine. Sledi opis 
povezave teh pravic z mednarodnim zasebnim pravom, nato pa še opis pravnih virov 
mednarodnega zasebnega prava s področja industrijske lastnine. 
Osrednji del magistrskega diplomskega dela se nanaša na določbe glede pristojnosti, ki so zajete 
v ZMZPP, BU I bis in Luganski konvenciji, sledi pa opis kolizijskih pravil iz uredb Rim I in 
Rim II. Pri vsakem od teh korpusov pravil je dodano poglavje, ki se nanaša na kršitve teh pravic 
na internetu. Opis določb glede priznanja in izvršitve v tej nalogi ni zajet. Omenjeni so zgolj 
akti, ki vsebujejo ta pravila. Razlog za to je, da glede pravic industrijske lastnine v zvezi s 
priznanjem in izvršitvijo ni nobenih posebnosti ter da zanje veljajo splošna pravila. 
 
Ključne besede: pravice industrijske lastnine, mednarodno zasebno pravo, teritorialno načelo, 





TITLE: INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW 
Mentor: Associate Professor, PhD, Jerca Kramberger Škerl 
Author: Saša Jug 
Industrial property rights are private rights that have a material and sovereign nature. By their 
nature they are absolute and refer to immaterial goods. Exclusivity is also an important feature 
that limits the use of rights only to the holder. 
Private international law, in relation to industrial property rights, comes to the forefront the 
territorial principle, whereby rights are limited to the country that issued them or in which they 
are registered. This raises the question of the jurisdiction of the courts, the application of law 
and the recognition and enforcement of those rights. 
At the beginning of the master's degree thesis, the characteristics of industrial property rights 
are briefly described, in order to understand the purpose of the regulation in individual legal 
acts. It follows a description of the link of these rights with international private law, and then 
a description of the legal sources of private international law in the field of industrial property. 
The main part of the master's degree thesis focuses on the provisions on jurisdiction, which are 
covered by the Slovenian Private International Law and Procedure Act, by the Brussels I bis 
Regulation and the Lugano Convention. In addition, the substantive part also tackles the conflict 
of laws rules of the Rome I and Rome II Regulations. For each of these sets of rules, there is a 
special chapter that deals with violations of these rights on the Internet. The description of the 
provisions concerning recognition and enforcement of judgements is not covered in this master 
degree. Only acts containing those rules are mentioned. This is because there are no specificities 
regarding industrial property rights in respect of recognition and enforcement and that they are 
subject to general rules. 
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S hitrim razvojem mednarodnega zasebnega prava, ki je kljub svojemu poimenovanju po svoji 
naravi nacionalno pravo, se vse več pozornosti posveča posameznim področjem prava, ki lahko 
presegajo teritorialne meje. Tako je tudi na področju prava industrijske lastnine, ki ima sicer 
močno teritorialno navezanost na državo, v kateri so pravice registrirane, vendar z globalizacijo 
in digitalizacijo prehaja državne meje in tako prihaja v stik s tujim elementom. Ureditev 
mednarodnega zasebnega prava je sledila temu razvoju.  
Ko pride do spora z mednarodnim elementom glede pravic industrijske lastnine, se najprej 
postavi vprašanje prisojnosti sodišč. Pri tem moramo biti pozorni, za kakšne vrste sporov gre. 
Pristojnost je lahko drugačna, če gre za spore v zvezi z veljavnostjo in prijavo pravic 
industrijske lastnine, kot če gre za primere kršitve teh pravic. Zaradi načela teritorialnosti je v 
mednarodnem zasebnem pravu obveljajo stališče, da so pristojna sodišča države, kjer je pravica 
registrirana. 
Ko ugotovimo, katero sodišče je pristojno, se moramo osredotočiti na vprašanje uporabe prava, 
ki ga urejajo kolizijska pravila. Tudi pri tem moramo razlikovati, za kakšne spore gre, ter na 
podlagi tega določiti uporabo prava. Zaradi svojevrstnosti področja prava industrijske lastnine 
je posebna tudi njegova ureditev na področju kolizijskih norm. 
Kot zadnje je pomembno vprašanje priznanja in izvršitve tujih sodnih odločb, ki omogoča prost 
pretok sodnih odločb. V okviru te naloge zadnje področje ne bo natančneje obravnavano, saj ne 
vsebuje nobenih posebnosti v primerjavi s splošnimi pravili na civilnopravnem področju. 
Urejeno je v Zakonu o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (v nadaljevanju ZMZPP),1 
Uredbi (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne, 12. decembra 2012, o 
pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (v 
nadaljevanju BU I bis)2 ter Konvenciji o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih 
odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (v nadaljevanju Luganska konvencija).3 
V magistrskem diplomskem delu se bom osredotočila predvsem na nacionalne pravne vire in 
na vire EU. Mednarodno zasebno pravo EU je naredilo velik korak pri razvoju tega področja, 
predvsem s sprejemom različnih uredb in z razvejano sodno prakso, ki razlaga posamezne 
                                                 
1 Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP), Uradni list RS, št. 56/99, 45/08 – Zarbit. 
2 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne, 12. decembra 2012, o pristojnosti in 
priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, UL L 351, z dne, 20. 12. 2012. 
3 Konvencija o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (Nova 
Luganska konvencija) ‒ uporablja se v razmerju do Švice, Islandije in Norveške, UL L 339/3 z dne, 21. 12. 2007. 
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določbe. Zdi se smiselno, da največ pozornosti usmerim prav v te vire. Obravnavani bosta 
področji pristojnosti in kolizijskih pravil, saj je pri njiju v zvezi s pravicami industrijske lastnine 
največ posebnosti. Posebej pa bo obravnavana tudi problematika kršitev na internetu, ki postaja 





2.1. ZNAČILNOSTI PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE 
Med pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (v nadaljevanju: ZIL-1)4 
spadajo patent, model, dodatni varstveni certifikat, znamka in geografska označba. Gre za 
zasebne pravice, ki imajo premoženjsko in oblastveno naravo, so absolutne ter se nanašajo na 
nematerialne dobrine.5 Glavna značilnost pravic industrijske lastnine je močna teritorialna 
povezanost z državo,6 v kateri so nastale, saj so za njihov nastanek ključni akti državnega 
organa. Prav zaradi načela teritorialnosti povzročajo težave v mednarodnem zasebnem pravu.7 
Čeprav je koncept pravic industrijske lastnine nematerialne narave, se zaradi načela 
teritorialnosti zdi samoumevna ustreznost kolizijske norme lex loci protectionis,8 ki je 
obravnavana v nadaljevanju. Ena izmed lastnosti pravic industrijske lastnine je tudi izključnost, 
kar pomeni, da je njihova uporaba omejena le na imetnika.9 Pravice imajo negativno naravo, 
zato lahko imetnik prepove uporabo vsakomur, ki zanjo nima ustreznega dovoljenja.10 Prav 
tako so pravice industrijske lastnine povečini (razen blagovnih znamk in geografskih označb) 
časovno omejene in s tem ustvarjajo začasen monopol, kar naj bi predstavljalo optimalen čas, 
v katerem pride do spodbujanja kreativnosti idej in zaviranja razširjanja idej.11 
 
2.2. POVEZANOST MEDNARODNEGA ZASEBNEGA PRAVA IN PRAVA 
INDUSTRIJSKE LASTNINE 
Pravo industrijske lastnine sodi skupaj z avtorskim pravom v področje prava intelektualne 
lastnine. Ta ureja »pravice na intelektualnih stvaritvah (stvaritvah človeškega duha), torej 
pravice, ki izhajajo iz intelektualne aktivnosti na industrijskem, znanstvenem, literarnem in 
                                                 
4 Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1), Uradni list RS, št. 45/01, 96/02, 37/04, 20/06, 100/13. 
5 T. Vuga, KAKO ZAVAROVATI INDUSTRIJSKO LASTNINO: UVELJAVLJANJE PRAVIC 
INDUSTRIJSKE LASTNINE PRED SODIŠČEM (2015), str. 43‒47. 
6 M. Repas v: M. Repas, V. Rijavec, R. Knez, S. Kraljič, T. Keresteš, T. Ivanc, J. Sladič, A. Ekart, 
MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EVROPSKE UNIJE (2018), str. 502. Navaja tudi izjeme od načela 
teritorialnosti. To so enotne pravice intelektualne lastnine EU, ki nastanejo, se prenesejo ali prenehajo zgolj za 
celotno območje EU. Njihova značilnost je avtonomnost, saj so urejene s posebnimi predpisi EU, zato zanje 
nacionalni predpisi veljajo le, če avtonomna pravila ne urejajo posameznih vidikov teh pravic. 
7 Prav tam, str. 502. 
8 Š. Mežnar, AVTORSKO KOLIZIJSKO PRAVO (2005), str. 25. 
9 T. Vuga, KAKO ZAVAROVATI INDUSTRIJSKO LASTNINO: UVELJAVLJANJE PRAVIC 
INDUSTRIJSKE LASTNINE PRED SODIŠČEM (2015), str. 47. 
10 Prav tam, str. 47. 
11 Prav tam, str. 49.  
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umetniškem področju«.12 Glavne značilnosti pravic, ki izhajajo iz prava industrijske lastnine, 
so podrobneje opisane že v prejšnjih poglavjih. 
Mednarodno zasebno pravo pa Repasova opisuje kot »področje prava, ki se ukvarja z 
zasebnopravnimi razmerji z mednarodnim elementom«. Nadalje razlaga, da ni del 
mednarodnega prava, ampak nacionalnega. Termin mednarodno nakazuje le na stik s tujim 
elementom, kar pomeni, da je s tem mišljen stik s pravnim redom, ki ni pravni red države 
sodišča. Ločuje med tremi temeljnimi področji. To so mednarodna pristojnost, uporaba prava 
ter priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb. Pri prvem gre za vprašanje, sodišče katere države 
je pristojno, da odloča o spornem razmerju z mednarodnim elementom. V večini določb je 
določena samo država sodišča, pri nekaterih pa lahko srečamo tudi določitev krajevno 
pristojnega sodišča. Drugo področje se navezuje na uporabo merodajnega prava. Postavlja se 
vprašanje, katero pravo naj uporabi sodnik pri odločanju. Lahko se uporabi domače ali tuje, 
odvisno od kolizijske norme. To pomeni, da mora sodnik v določenih primerih uporabiti tudi 
tuje pravo. Zadnje področje pa se navezuje na veljavnost posameznih sodnih odločb v drugih 
državah. Načeloma velja, da odločbe, ki jih izda domače sodišče, veljajo na ozemlju te države, 
vendar pa pod posebnimi pogoji države dovoljujejo priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb. 
Kot opozarja, je treba opisana področja med seboj ločiti. Ko določimo sodišče države, ki je 
pristojno, to ne pomeni, da bomo samodejno uporabili pravo tega sodišča. Po drugi strani pa se 
opisana področja tudi prepletajo. Če določimo pristojno sodišče, bo to uporabilo domača 
kolizijska pravila.13 Pravila mednarodnega zasebnega prava pripomorejo predvsem k 
izboljšanju možnosti uveljavljana in izvršitve pravic, pa tudi k predvidljivosti teka postopka in 
zmanjševanju stroškov postopka.14  
Kot ugotavlja Bennett, se mednarodno zasebno pravo povezuje s pravicami industrijske lastnine 
že zaradi same narave teh pravic. So netelesne narave in imajo možnost globalnega širjenja ter 
s tem presegajo teritorialne meje. Po drugi strani je sam obstoj pravic industrijske lastnine 
odvisen od akta države ter njene zakonodaje. Zato teritorialna narava pravic v kombinaciji z 
globalizacijo in digitalizacijo, ki presega nacionalne meje, pripelje do združitve teh dveh 
                                                 
12 Prav tam, str. 30. 
13 Cel odstavek povzet po M. Repas v: M. Repas, V. Rijavec, R. Knez, S. Kraljič, T. Keresteš, T. Ivanc, J. Sladič, 
A. Ekart, MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EVROPSKE UNIJE (2018), str. 31‒34. 
14 A. Bennett, The intersection between intellectual property law and private international law – draft guide , URL: 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_12/wipo_ace_12_7_rev.pdf (25. 5. 2019). 
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pravnih področij. Tuj element se lahko navezuje na stranke, varovano pravico, kršitve ali škodo, 
povzročeno zaradi kršitve.15 
 
2.3. PRAVNI VIRI MEDNARODNEGA ZASEBNEGA PRAVA 
Med glavne vire mednarodnega zasebnega prava uvrščamo tri kategorije virov: 
- notranji viri, 
- mednarodni viri, 
- viri EU.16 
Poleg teh Geč-Koroščeva mednje uvršča še: 
- običajno pravo,17 
- sodno prakso,  
- pravno znanost.18 
Kot opisuje Repasova, med notranje pravne vire spadajo tisti, ki jih sprejmejo pristojni organi 
RS, torej Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju URS)19 in zakoni. Med zakonskimi viri 
je najpomembnejši ZMZPP, ki določa pravila glede mednarodne pristojnosti, uporabe 
merodajnega prava ter priznanja in izvršitve tujih sodnih odločb.20 Za temo magistrskega 
diplomskega dela je pomemben še ZIL, ki je v razmerju do ZMZPP specialen in ima pri uporabi  
prednost. Pomembne so tudi določne Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP),21 
predvsem glede določanja mednarodne pristojnosti sodišč. Sodišča RS so pristojna, »kadar je 
                                                 
15 Prav tam. 
16 M. Repas v: M. Repas, V. Rijavec, R. Knez, S. Kraljič, T. Keresteš, T. Ivanc, J. Sladič, A. Ekart, 
MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EVROPSKE UNIJE (2018), str. 46. 
17 Vloga običajnega prava kot vira je bila večja pred sprejetjem različnih kodifikacij, sedaj pa pomembnost tega 
vira upada. 
18 M. Geč-Korošec, MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO ‒ Splošni del (1994), str. 66‒67. 
19 Ustava Republike Slovenije (URS), Uradni list RS, št. 33/91I, 42/97 - UZS68, 66/00 - UZ80, 24/03 - UZ3a, 47, 
68, 69/04 - UZ50, 69/04 - UZ43, 69/04 - UZ14, 68/06 - UZ121,140,143, 47/13 - UZ90,97,99, 47/13 - UZ148, 
75/16 - UZ70a. 
20 Drugi odstavek 1. člena ZMZPP. 
21 Zakon o pravdnem postopku (ZPP), Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03 - odl. US, 2/04, 2/04 - ZDSS-1, 69/05 
- odl. US, 90/05 - odl. US, 43/06 - odl. US, 52/07, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - odl. US, 57/09 - odl. US, 12/10 
- odl. US, 50/10 - odl. US, 107/10 - odl. US, 75/12 - odl. US, 40/13 - odl. US, 92/13 - odl. US, 6/14, 10/14 - odl. 
US, 48/14, 48/15 - odl. US, 6/17 - odl. US, 10/17, 32/18, 16/19 - ZNP-1. 
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njihova pristojnost v sporu z mednarodnim elementom izrecno določena z zakonom ali z 
mednarodno pogodbo«.22 Če mednarodna pogodba ali zakon tega izrecno ne določata, se 
uporabijo določbe ZPP-ja glede krajevne pristojnosti (subsidiarna uporaba ZPP-ja). V tem 
primeru je specialnejši akt ZMZPP.23 
Nadalje Repasova opisuje tudi mednarodne vire. Razdeli jih na dvostranske (skleneta jih dve 
državi) in večstranske (sklene jih več držav). Če pride do konflikta med notranjimi in 
mednarodnimi viri, imajo prednost mednarodni. V konfliktu med večstranskimi in 
dvostranskimi mednarodnimi pogodbami imajo zaradi načela specialnosti prednost 
dvostranske. Ko nastane konflikt med dvema dvostranskima mednarodnima pogodbama (med 
sporazumi iste vrste), velja načelo lex posterior derogat legi priori. Poleg splošnih pravil o 
derogaciji se uporablja tudi načelo največje učinkovitosti ali načelo ugodnejšega prava.24 
Naslednja kategorija virov, ki jo omenja Repasova, so viri EU. Ti zajemajo številna pravna 
področja. Glede na temo magistrskega diplomskega dela so pomembna naslednja: 
- Uredba BU I bis, 
- Uredba (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne, 17. junija 2008, o 
pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (v nadaljevanju Rim I)25 in 
- Uredba (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne,11. julija 2007, o pravu, 
ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (v nadaljevanju Rim II )26.27 
Pomembna je tudi Luganska konvencija, ki se uporablja v razmerju do Švice, Islandije in 
Norveške. Prvotni namen sklenitve konvencije je bilo poenotenje s takratno Bruseljsko 
konvencijo, ki jo je nadomestila BU I ter kasneje BU I bis. Večina določb Luganske konvencije 
in BU I bis je podobnih,28 zato jih bomo v nadaljevanju obravnavali skupno. 
                                                 
22 29. člen ZPP. 
23 M. Repas v: M. Repas, V. Rijavec, R. Knez, S. Kraljič, T. Keresteš, T. Ivanc, J. Sladič, A. Ekart, 
MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EVROPSKE UNIJE (2018), str. 46‒48. 
24 Prav tam, str. 49‒50. 
25 Uredba (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne, 17. junija 2008, o pravu, ki se uporablja za 
pogodbena obligacijska razmerja (Rim I), UL L 177 z dne, 4. 7. 2008. 
26 Uredba (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne, 11. julija 2007, o pravu, ki se uporablja za 
nepogodbene obveznosti ( Rim II ), UL L 199 z dne, 31. 7. 2007. 
27 M. Repas v: M. Repas, V. Rijavec, R. Knez, S. Kraljič, T. Keresteš, T. Ivanc, J. Sladič, A. Ekart, 
MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EVROPSKE UNIJE (2018), str. 50‒53. 
28 T. B. Larsen, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS JURISDICTION STRATEGIES: WHERE TO 
LITIGATE UNITARY RIGHTS VS NATIONAL RIGHTS IN THE EU (2017), str. 28‒29. 
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3. MEDNARODNA PRISTOJNOST 
Pravila o mednarodni pristojnosti so pomembna, saj določajo, katero sodišče bo odločalo o 
sporu. V primerjavi s krajevno, stvarno in funkcionalno pristojnostjo nam povedo, v kateri 
državi lahko vložimo tožbo, ne pa na katerem sodišču jo lahko vložimo.29 Določitev pristojnosti 
ne pomeni tudi uporabe prava sodišča, ki obravnava zadevo. Z vprašanjem uporabe prava se 
bomo ukvarjali v naslednjih poglavjih.  
V Sloveniji sta glede mednarodne pristojnosti najpomembnejša vira ZMZPP in BU I bis. 
Uporaba enega ali drugega je odvisna od prebivališča toženca. Če ima prebivališče v EU, se 
uporabi BU I bis, če pa izven njega, pa velja domače pravo, torej ZMZPP.30 
 
3.1. ZMZPP 
V drugem odstavku 1. člena ZMZPP je navedeno, da zakon poleg pravil o določanju prava za 
osebna, družinska, delovna, socialna, premoženjska in druga civilnopravna razmerja vsebuje 
tudi pravila o pristojnosti sodišč in drugih organov RS. Mednje spadajo tudi razmerja, ki se 
navezujejo na pravice industrijske lastnine. 
V tretjem poglavju zakona so pravila o pristojnosti nadalje razčlenjena. 48. člen ZMZPP določa, 
da so sodišča RS pristojna, ko ima toženec stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki 
Sloveniji. V tem primeru gre za splošno pristojnost, ki se dopolnjuje z drugimi pristojnostmi; 
in sicer z izključno, izključeno, izbirno, subsidiarno, prorogirano, nujno ali pristojnostjo na 
podlagi vzajemnosti.31 
Zakon glede pravic industrijske lastnine določa tudi izključno pristojnost, vendar le v primerih, 
ko gre za »spore v zvezi s prijavo in veljavnostjo izumov in znakov razlikovanja, če je bila 
prijava vložena v Republiki Sloveniji«.32 Kot navaja sodna praksa, spor o imetništvu znamk ni 
spor, za katerega bi bilo pristojno sodišče RS po 62. členu ZMZPP. Za izključno pristojnost gre 
zgolj v primerih, ko to določa zakon, in v obsegu, ki ga določa.33 Kot razlaga Geč-Koroščeva, 
je sankcija za neupoštevanje pravil o izključni pristojnosti posredna. Sodne odločbe, izdane v 
                                                 
29 M. Ilešič, A. Polajnar-Pavčnik, D. Wedam-Lukić, MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO: KOMENTAR 
ZAKONA (1992), str. 81. 
30 A. Galič, Pristojnost v nepogodbenih odškodninskih sporih, v: Pravni letopis, 1 (2012), str. 9. 
31 M. Geč-Korošec, MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO – Posebni del (2002), str. 206. 
32 62. člen ZMZPP: 
33 VSL sklep I Cpg 506/2012 z dne 31. 5. 2012. 
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tujini, pri nas ne priznamo in ne izvršimo. Razlog za določitev izključne pristojnosti se lahko 
skriva v tesni povezavi primera s slovenskim pravnim redom ter s predmetom spora, z javnim 
interesom in varovanjem slovenskih državljanov itd. Druga pomembna posledica izključne 
pristojnosti, ki jo navaja, je, da stranki v takih primerih ne moreta skleniti dogovora o 
pristojnosti. Izključeni sta tudi tiha privolitev ter atrakcija pristojnosti.34  
Pri pravicah industrijske lastnine lahko uporabimo tudi določbe glede izbirne pristojnosti, 
vendar le v primeru kršitev pravic. Tako je npr. pristojnost slovenskega sodišča po prvem 
odstavku 55. člena ZMZPP določena v sporih o nepogodbeni odškodninski odgovornosti, če je 
bilo na območju RS storjeno škodno dejanje ali je tam nastopila škodljiva posledica. Pri izbirni 
pristojnosti v nasprotju z izključno zakon ne prepoveduje, da bi o sporu odločalo drugo sodišče, 
ampak daje možnost izbire, ali bo odločalo slovensko ali tuje.35 Velja poleg splošne pristojnosti. 
V takih primerih lahko pride do pojava forum shoppinga, kjer stranke izbirajo sodišča, ki bi 
zanje ugodneje odločila o sporu, kar je v nasprotju z načelom pravičnosti in harmonije med 
pravnimi redi.36 
Za pravice industrijske lastnine veljajo splošna pravila o pristojnosti, razen če gre za spor v 
zvezi s prijavo in veljavnostjo izumov in znakov razlikovanja. Takrat se uporabijo pravila o 
izključni pristojnosti. V primeru kršitev pravic industrijske lastnine pa poleg splošne velja tudi 
izbirna pristojnost po kraju škodnega dejanja ali nastanka škodljive posledice. 
  
                                                 
34 M. Geč-Korošec, MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO – Posebni del (2002), str. 208‒215. 
35 Prav tam, str. 209. 
36 Prav tam, str. 210. 
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3.2. BU I BIS IN LUGANSKA KONVENCIJA 
Kot sem že omenila v poglavju o pravnih virih, so določbe BU I bis in Luganske konvencije 
podobne, zato jih je smiselno obravnavati in razlagati skupaj. Razlikujejo se le glede kroga 
naslovnikov. Sodna praksa, ki se navezuje na BU I bis, prav tako velja za Lugansko konvencijo, 
kljub temu da za razlago njenih določb ni pristojno Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju 
SEU).37 
 
3.2.1. POGOJI UPORABE 
Repasova ločuje med šestimi pogoji. To so obstoj mednarodnega elementa, časovni, geografski, 
materialni in personalni pogoj ter razmerje z drugimi pravnimi akti.38 
Pod pojmom mednarodni element razumemo »stik s pravnim redom, ki ni pravni red države 
sodišča, tj. države, pred sodišči katere je vložena tožba«.39 Časovni pogoj nakazuje na obdobje, 
v katerem začne posamezni predpis veljati in se uporabljati. V BU I bis in Luganski konvenciji 
je naveden v končnih in prehodnih določbah, in sicer v 81. členu BU I bis ter 63. členu in 
četrtem odstavku 69. člena Luganske konvencije. Geografski pogoj je izpolnjen, ko je tožba 
vložena pred sodiščem države članice EU,40 glede Luganske konvencije pa, ko je vložena pred 
sodišči Danske, držav članic Evropske skupnosti, Islandije, Norveške in Švice. To pomeni, da 
BU I bis ne velja v treh državah, kjer velja Luganska konvencija, to so Islandija, Norveška in 
Švica. Materialni pogoj se nanaša na pravno področje, za katero se posamezen predpis 
uporablja. Oba se uporabljata v civilnih in gospodarskih zadevah, ne glede na naravo sodišča 
oziroma sodne oblasti. Ključen pri tem je predmet spora.41 Glede razlage pojma »civilne in 
gospodarske zadeve« se upošteva avtonomna razlaga SEU in ne pomen, ki ga ima pojem v 
nacionalnem pravnem redu.42 Kot izhaja iz prvega odstavka 1. člena BU I in Luganske 
konvencije, med civilne in gospodarske zadeve ne spadajo davčne, carinske, upravne zadeve 
ali odgovornost države za dejanja in opustitve pri izvajanju oblasti (acta iure imperii). Problem 
nastane v razmerjih, kjer s težavo razmejimo civilne zadeve od javnih, predvsem ko v eni izmed 
                                                 
37 M. Repas v: M. Repas, V. Rijavec, R. Knez, S. Kraljič, T. Keresteš, T. Ivanc, J. Sladič, A. Ekart, 
MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EVROPSKE UNIJE (2018), str. 59. 
38 Prav tam, str. 63. 
39 Prav tam, str. 31. 
40 Prav tam, str. 71. 
41 Prav tam, str. 65. 
42 T. Hartley, CIVIL JURISDICTION AND JUDGEMENTS IN EUROPE: THE BRUSSELS I REGULATION, 
THE LUGANO CONVENTION, AND THE HAGUE CHOICE OF COURT CONVENTION (2017), str. 46. 
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vlog nastopa država. Problema razmejitve pri pravicah industrijske lastnine v mednarodnem 
zasebnem pravu ne srečamo, zato iz povedanega izhaja, da pravice industrijske lastnine spadajo 
na področje, ki ga urejata BU I bis in Luganska konvencija.  
O personalnem pogoju govorimo, ko ima toženec stalno prebivališče (ne glede na 
državljanstvo) v državi članici EU oziroma v državah, za katere velja Luganska konvencija. 
Možne so tudi izjeme.43 Ena izmed teh so pravice industrijske lastnine. Kot določa 6. člen BU 
I bis (prav tako tudi Luganska konvencija), se pristojnost za toženca, ki nima stalnega 
prebivališča v državi članici, določi po pravu te države članice ob predpostavki, da gre za 
izključno pristojnost po 24. členu BU I bis. Ta v četrtem odstavku določa, da je v postopkih v 
zvezi z registracijo in veljavnostjo pravic industrijske lastnine, ki jih je treba registrirati, 
pristojno sodišče države članice, kjer je vložena prijava za registriranje. Primer, ki ga navaja 
Repasova, se nanaša na osebe iz Makedonije in Srbije, med katerimi nastane spor glede 
veljavnosti patenta, ki je registriran v Sloveniji. Tudi tožba na ničnost patenta je vložena v 
Sloveniji. Ker gre za izključno pristojnost, bo sodišče moralo uporabiti BU I bis in na podlagi 
tega določiti svojo pristojnost, kljub temu da ne gre za toženca s stalnim prebivališčem v državi 
članici.44  
Glede razmerja z drugimi pravnimi akti velja omeniti pogodbe, ki so jih članice sklenile s 
tretjimi državami. Te pogodbe veljajo, če na posebnem področju urejajo vprašanja glede 
pristojnosti.45 Prav tako je zanimivo razmerje med BU I bis in Lugansko konvencijo. T. Hartley 
razlaga, da lahko v državah, kjer veljata oba predpisa, med njima pride do konflikta. Prvi 
odstavek 73. člena BU I bis določa, da uredba ne vpliva na uporabo Luganske konvencije. 
Obratno tudi prvi odstavek 64. člena Luganske konvencije določa, da ta ne vpliva na uporabo 
BU I bis. Vendar pa drugi odstavek tega člena navaja primere, ko Lugansko konvencijo 
uporabimo v vsakem primeru, npr. v zvezi s pristojnostjo, kadar ima toženec stalno prebivališče 
na ozemlju države, kjer se uporablja Luganska konvencija, ne pa eden od instrumentov iz 
prvega odstavka tega člena (BU I bis), ali kjer na podlagi izključne pristojnosti ali dogovora o 
pristojnosti ta konvencije podeljuje pristojnost sodiščem takšne države.46  
  
                                                 
43 M. Repas v: M. Repas, V. Rijavec, R. Knez, S. Kraljič, T. Keresteš, T. Ivanc, J. Sladič, A. Ekart, 
MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EVROPSKE UNIJE (2018), str. 72‒73. 
44 Prav ram, 74. 
45 Prav tam, 78. 
46 T. Hartley, CIVIL JURISDICTION AND JUDGEMENTS IN EUROPE: THE BRUSSELS I REGULATION, 
THE LUGANO CONVENTION, AND THE HAGUE CHOICE OF COURT CONVENTION (2017), str. 77‒78.  
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3.2.2. SPLOŠNA PRISTOJNOST 
Tako BU I bis kot Luganska konvencija določata splošno pristojnost po stalnem prebivališču 
toženca.47 Določbe BU I bis in Luganske konvencije so enake, zato bo v nadaljevanju 
obravnavana le BU I bis. 
Uporaba pravil o splošni pristojnosti v povezavi s pravicami industrijske lastnine je smiselna 
predvsem takrat, ko gre za spore v zvezi s kršitvami pravic. Ko gre za spore v zvezi z registracijo 
ali veljavnostjo pravic pa pride v poštev uporaba pravil o izključni pristojnosti. V primerih 
kršitev pravic BU I bis določa izbirno pristojnost, torej lahko tožnik izbira, kje bo vložil tožbo. 
Razlog za tako ureditev je dvojen. Na eni strani želi zaščititi toženca, da je tožen tam, kjer ima 
stalno prebivališče.48 Po drugi strani pa dovoli tožniku, ko gre za spore glede kršitve pravic, ki 
so nastali v več krajih, da združi vse zahtevke iz ene kršitve pred sodišči ene države, torej tam, 
kjer ima toženec stalno prebivališče.49 Fawcett in Torremans kot primer navajata tožnika, ki 
toži v Angliji, toženca s stalnim prebivališčem v Angliji. Kršitve pravic industrijske lastnine so 
nastale v Franciji, Nemčiji in Španiji, predpostavljata pa, da so vse kršitve nastale zaradi 
ravnanja toženca. V tem primeru ima sodišče tožnikovega stalnega prebivališča neomejeno 
pristojnost, da obravnava vse zadeve, ki so nastale zaradi nezakonitih ravnanj.50 Ko gre za 
spore, ki spadajo pod izključno pristojnost, pa pravila glede splošne pristojnosti niso merodajna. 
Splošna pristojnost je povezana s pojmom stalno prebivališče toženca, ki ga je treba vsebinsko 
napolniti. Kot je razloženo v 15. uvodni izjavi uredbe BU I bis, morajo biti pravila glede 
pristojnosti kar najbolj predvidljiva in pregledna, zato velja njihova avtonomna razlaga. Glede 
na določbe BU I bis moramo ločiti med stalnim prebivališčem fizične in pravne osebe. 62. člen 
BU I bis določa, da se za ugotavljanje stalnega prebivališča fizične osebe v državi članici, pred 
sodišči katere je bil začet postopek, uporablja notranje pravo te države.51 Ko stranka nima 
stalnega prebivališča v državi članici, se pred sodiščem, pred katerim je bil začet postopek, 
uporabi pravo te države članice.52 V večini primerov, povezanih s pravicami industrijske 
lastnine, kot toženec nastopa pravna oseba. Glede razlage pojma stalnega prebivališča pravne 
                                                 
47 Prvi odstavek 4. člena BU I bis in prvi odstavek 2. člena Luganske konvencije. 
48 T. B. Larsen, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS JURISDICTION STRATEGIES: WHERE TO 
LITIGATE UNITARY RIGHTS VS NATIONAL RIGHTS IN THE EU (2017), str. 92. 
49 J.J. Fawcett FBA, P. Torremans, INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW 
(2011), str. 144. 
50 Prav tam, str. 144. 
51 Prvi odstavek 62. člena BU I bis. 
52 Drugi odstavek 62. člena BU I bis. 
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osebe se uporablja avtonomna razlaga iz 63. člena BU I bis. Kot stalno prebivališče določa 
statutarni sedež, glavno upravo ter glavno poslovno enoto. Med dotičnimi kriteriji ni 
hierarhičnega razmerja, so enakovredni in se med seboj ne izključujejo.53 Če imamo pravno 
osebo, ki ima vse tri kriterije za določanje v eni državi članici, bo tožena v tej državi članici. V 
nasprotnem primeru je lahko tožena v vsaki državi članici, ki izpolnjuje zgoraj naštete kriterije, 
tožnik pa lahko izbira, kje bo vložil tožbo. 
 
3.2.3. POSEBNA/IZBIRNA PRISTOJNOST 
Poleg splošne pristojnosti BU I bis in Luganska konvencija določata tudi izbirno oziroma 
posebno pristojnost. Njune določbe so enake, zato bo v nadaljevanju obravnavana samo BU I 
bis. Razlog za določitev alternativne podlage pristojnosti, ki je navedena v 16. uvodni izjavi 
uredbe BU I bis, je tesna povezava med sodiščem in sporom ter pravilnejše in učinkovitejše 
delovanje pravosodja. Zagotavlja tudi pravno varnost in predvidljivost. Gre za izjeme, ki jih 
lahko določi le uredba in jih je treba razlagati ozko.54 Kot je že bilo opisano, izbirna pristojnost 
velja poleg splošne (se ne izključujeta), zato lahko tožnik izbira, ali bo vložil tožbo pred sodišči 
stalnega prebivališča toženca ali pred sodišči, ki jih omogoča izbirna pristojnost. Prav tako je 
dokazno breme obstoja okoliščin, ki utemeljujejo izbirno pristojnost, na strani tožnika.55  
Nevarnost uporabe pravil o izbirni pristojnosti predstavlja forum shopping. Kot ga definira 
Kramberger Škerlova, gre za premišljeno dejanje tožnika. Ta na podlagi izbirne pristojnosti 
izbere sodišče, kjer bo prišlo do zanj najlažjega in najuspešnejšega zaključka postopka. 
Opozarja tudi, da že sama BU I bis dovoljuje določeno mero forum shoppinga, saj daje možnost 
izbire, zato je neutemeljeno pričakovati, da se tožnik ne bo seznanil z možnostmi, ki so mu na 
voljo. Problem pa nastane, ko preseže meje dovoljenega, zato moramo takšne izjeme razlagati 
restriktivno.56  
Pri pravicah industrijske lastnine glede izbirne pristojnosti uporabljamo 7. člen BU I bis. Ločiti 
moramo med primeri, ko gre za zadeve v zvezi s pogodbenimi razmerji, in tistimi, ko gre za 
delikte ali kvazidelikte. V naslednjem poglavju bosta opisani obe situaciji, ki bosta aplicirani 
                                                 
53 T. B. Larsen, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS JURISDICTION STRATEGIES: WHERE TO 
LITIGATE UNITARY RIGHTS VS NATIONAL RIGHTS IN THE EU (2017), str. 94. 
54 M. Repas v: M. Repas, V. Rijavec, R. Knez, S. Kraljič, T. Keresteš, T. Ivanc, J. Sladič, A. Ekart, 
MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EVROPSKE UNIJE (2018), str. 86. 
55 Prav tam, str. 87. 
56 J. Kramberger Škerl, Jurisdiction in on-line defamation and violations of privacy : in search of a right balance, 
v: LeXonomica, letnik 9 številka 2 (2017), str. 91‒93. 
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na pravice industrijske lastnine. Zanimivost tega člena je v natančni določitvi kraja sodišča. Ne 
pove zgolj, da so pristojna sodišča iz določene države, ampak določa tudi krajevno pristojnost 
znotraj države.  
 
3.2.3.1. IZBIRNA PRISTOJNOST V ZVEZI S POGODBENIMI 
RAZMERJI 
V prvem odstavku 7. člena BU I bis je določeno, da je lahko oseba s stalnim prebivališčem v 
državi članici tožena v drugi državi članici, ko gre za pogodbena razmerja. Tožena je lahko 
pred sodiščem v kraju izpolnitve zadevne obveznosti. Pojem pogodbeno razmerje sicer ni 
opredeljen v uredbi, vendar velja avtonomna razlaga SEU. V primeru Handte57 je sodišče 
obrazložilo, da med pogodbena razmerja spadajo zadeve, kjer gre za prostovoljen sprejem 
obveznosti dolžnika, torej gre za razmerja inter partes. V zadevi Brogsitter58 pa je obravnavalo 
vprašanje, ali spada pod ta pojem tudi zahtevek za ugotovitev deliktne odgovornosti iz 
pogodbenega razmerja. Odločilo je, da okoliščina, da ena od pogodbenih strank vloži tožbo za 
ugotovitev civilne odgovornosti zoper drugo pogodbeno stranko, ne zadostuje za to, da bi ta 
tožba spadala pod pojem pogodbeno razmerje, razen če očitano ravnanje štejemo za 
neizpolnitev pogodbenih obveznosti. Ustavimo se pri vprašanju pogodbenih razmerij pri 
pravicah industrijske lastnine. Kot prvi primer si lahko zamislimo patentnega zastopnika, ki 
toži na plačilo glede del, ki jih je opravil.59 Gre za klasičen primer pogodbene obveznosti. Prav 
tako lahko do takega razmerja pride pri prenosu pravic od imetnika na osebo, ki jih dejansko 
koristi. Ta prenos je pogodbene narave, najpogosteje v obliki licenčne pogodbe. Obveznosti, ki 
izhajajo iz take pogodbe, so iztožljive in spadajo na področje pogodbenih razmerij. Glede na 
sodno prakso je to razmerje, kjer so obveznosti prostovoljno sprejete.  
Nadalje prvi odstavek 7. člena določa, da se kot kraj izpolnitve obveznosti, če ni drugače 
dogovorjeno, upošteva kraj, kamor je bilo ali bi moralo biti blago dostavljeno, ali pa kraj, kjer 
je bila oziroma bi morala biti storitev opravljena. V takih primerih moramo ločiti, ali gre za 
prodajo blaga ali za opravljanje storitev. Kot navaja sodna praksa, lahko pri pravicah 
                                                 
57 Zadeva C-26/91, Jakob Handte & Co. GmbH proti Traitements mécano-chimiques des surfaces SA z dne 17. 7. 
1992. 
58 Zadeva C-548/12, Marc Brogsitter proti Fabrication de Montres Normandes EURL and Karsten Fräßdorf z dne 
13. 3. 2014. 
59 J. J. Fawcett FBA, P. Torremans, INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW 
(2011), str. 33. 
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industrijske lastnine govorimo le o storitvah. V zadevi Falco Privatstiftung60 je razloženo, da 
»pojem storitev pomeni vsaj to, da stranka, ki jih opravlja, izvaja določeno dejavnost za 
plačilo«. Pogodba, s katero se prenese pravica industrijske lastnine, ne vsebuje take dejavnosti. 
Sopogodbenik se le zaveže, da mu bo dopustil prosto izkoriščanje te pravic. Zato za tovrstne 
pogodbe veljajo pravila, ki veljajo za prodajo blaga. 
Torej prvi odstavek 7. člena BU I bis v zvezi s pravicami industrijske lastnine pride v poštev 
le, ko gre za razmerje inter partes, kjer je obveznost prostovoljno sprejeta, kot kraj izpolnitve 
pa se šteje kraj v državi članici, ki je določen za primere prodaje blaga.  
  
                                                 
60 Zadeva C-533/07, Falco Privatstiftung and Thomas Rabitsch proti Gisela Weller-Lindhorst z dne 23. 4. 2009.  
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3.2.3.2. IZBIRNA PRISTOJNOST V ZVEZI Z 
DELIKTI/KVAZIDELIKTI 
Pod drugi odstavek 7. člena BU I bis je mogoče uvrstiti primere, ki se nanašajo na kršitve pravic 
industrijske lastnine. BU I bis daje možnost izbire med splošno ali posebno pristojnostjo, glede 
na kraj, kjer je prišlo ali bi lahko prišlo do škodnega dogodka. Namen določitve tovrstne 
pristojnosti se skriva predvsem v povezanosti samega predmeta spora in dokazov s sodiščem, 
ki odloča o sporu.61 Najprej je treba opredeliti pojem »v zvezi z delikti ali kvazidelikti«. 
Nedvomno je, da med te spadajo kršitve pravic industrijske lastnine,62 ko jih krši nekdo tretji. 
Problem nastane, ko do kršitev prihaja med sopogodbeniki. Takrat moramo razmejiti primere 
glede na to, ali sodijo pod prvi ali pod drugi odstavek 7. člena BU I bis. V zadevi Bosworth in 
Hurley63 je sodišče odločilo, da je razlikovanje odvisno od narave obveznosti. Vprašamo se, ali 
je obveznost posledica kršitve dolžnosti, ki izhaja neposredno iz zakona in jo je mogoče 
uveljavljati proti vsem (obveznost je torej deliktna), ali pa izhaja iz učinka soglasja volj med 
dvema osebama (v tem primeru je obveznost pogodbena). Kot omenja sodba, je sodišče tako 
razmejitev prvič obravnavalo v zadevi Kalfelis.64 Pojem »zadeve v zvezi z delikti in 
kvazidelikti« je treba opredeliti neodvisno, kot da zajema vsak zahtevek, s katerim se uveljavlja 
odgovornost tožene stranke in ki se ne navezuje na »zadeve v zvezi s pogodbenimi razmerji«. 
Tak primer lahko apliciramo na pravice industrijske lastnine, predvsem ko imamo pogodbo o 
prenosu pravic.  
Prav tako je pomembno definirati pojem »kraj škodnega dogodka«. Vprašanje je, ali je to kraj, 
kjer je storilec deloval, ali kraj, kjer je nastala škodljiva posledica, ali oboje. Kot navaja 
Repasova, problem nastane, ko gre za distančne delikte. To so tisti, pri katerih storilec deluje v 
eni državi, posledica pa nastane v drugi. Kot tipične primere distančnih deliktov našteva 
okoljske delikte, odgovornost proizvajalca, delikte, storjene na spletu, itd.65 V zadevi Bier proti 
Mines de Potasse d'Alsace,66 kjer je šlo prav tako za distančni delikt (nastanek okoljske škode), 
je sodišče odločilo, da je kraj škodnega dogodka tako kraj, kjer je storilec deloval, kot tudi kraj, 
kjer je nastala posledica. Za določitev pristojnosti sta enko pomembna oba kraja, predvsem 
                                                 
61 A. Galič, Pristojnost v nepogodbenih odškodninskih sporih, v: Pravni letopis, 1 (2012), str. 11. 
62 A. Dickinson, E. Lein, THE BRUSSELS I REGULATION RECAST (2015), str. 158. 
63 Zadeva C-603/17, Peter Bosworth, Colin Hurley proti Arcadia Petroleum Limited in drugim z dne 24. 1. 2019. 
64 Zadeva C-189/87, Athanasios Kalfelis proti Banque Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. in drugim, z dne 27. 
9. 1988. 
65 M. Repas v: M. Repas, V. Rijavec, R. Knez, S. Kraljič, T. Keresteš, T. Ivanc, J. Sladič, A. Ekart, 
MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EVROPSKE UNIJE (2018), str. 116. 
66 Zadeva C-21/76, Handelskwekerij Bier proti Mines de Potasse d'Alsace z dne 30. 11. 1976. 
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zaradi povezovalnih elementov z zadevo. V zadevi Shevill67 je sodišče naredilo korak dlje. Prav 
tako je šlo za distančni delikt, in sicer za kršitve osebnostnih pravic, ki so bile storjene preko 
časopisa. Tako imamo en kraj, kjer je storilec deloval, in več krajev, kamor je bil časopis 
distribuiran. Glede na to, da obstajata dve podlagi za pristojnost, je pomembno, da se tožnik 
zaveda, kakšen del škode lahko uveljavlja v posameznem kraju. Sodišče v kraju, kjer je storilec 
deloval, je pristojno za vso nastalo škodo, sodišče, kjer je nastala posledica, pa je pristojno le 
za del škode, ki je nastal v tisti državi članici. Sodišče je vzpostavilo sistem t. i. mozaične 
teorije.68 
Ko govorimo o pravicah industrijske lastnine, je SEU zavzelo drugačno stališče. V zadevi 
Wintersteiger69 je kraj nastanka škode v nasprotju z osebnostnimi pravicami, ki so varovane v 
vseh državah članicah, tisti, kjer je pravica varovana oziroma registrirana. Zaradi teritorialne 
narave pravic industrijske lastnine je njeno varstvo omejeno na državo članico registracije, tako 
da se njen imetnik praviloma ne more sklicevati na varstvo zunaj tega ozemlja. Kot kraj, kjer 
je bilo storjeno ravnanje, s katerim je bila povzročena škoda, pa je SEU določilo sedež 
oglaševalca. Sodba bo podrobneje interpretirana v nadaljevanju v poglavju Kršitve na internetu. 
Pomembno je tudi vprašanje, kakšna škoda je relevantna za pristojnost sodišča. Ali se upošteva 
zgolj neposredna škoda ali tudi posredna. Odgovor na to daje sodišče v primeru Dumez.70 
Sodišče je odločilo, da se upošteva zgolj neposredna škoda, ne pa tudi posredna. 
Ko govorimo o pravicah industrijske lastnine, se lahko drugi odstavek 7. člena BU I bis uporabi 
tudi v primerih, ko gre za negativno ugotovitveno tožbo, s katero se želi dokazati neobstoj 
odgovornosti iz delikta ali kvazidelikta (zadeva Folien Fischer).71 Do spora je prišlo med 
švicarsko družbo Folien Fischer in italijansko družbo Ritrama. Ta je trdila, da je distribucijska 
politika družbe Folien Fischer in njena zavrnitev podelitve patentne licence v nasprotju s 
konkurenčnim pravom. Postavilo se je vprašanje, ali je treba drugi odstavek 7. člena BU I bis 
razlagati tako, da »sodna pristojnost v zvezi z delikti obstaja tudi za negativno ugotovitveno 
tožbo, s katero morebitni povzročitelj škode uveljavlja, da morebitni oškodovanec na podlagi 
določenega dejanskega stanja nima zahtevkov, ki izhajajo iz delikta«. Posebnost negativne 
ugotovitvene tožbe je, da želi tožeča stranka dokazati neobstoj pogojev za odgovornost, iz 
                                                 
67 Zadeva C-68/93, Fiona Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL and Chequepoint International Ltd proti 
Presse Alliance SA z dne 7. 3. 1995. 
68 A. Dickinson, E. Lein, THE BRUSSELS I REGULATION RECAST (2015), str. 169. 
69 Zadeva C-523/10, Wintersteiger AG proti Products 4U Sondermaschinenbau GmbH z dne 19. 4. 2012. 
70 Zadeva C-220/88, Dumez France SA och Tracoba SARL mot Hessische Landesbank m.fl. z dne 11. 1. 1990. 
71 Zadeva C-133/11, Folien Fischer AG in Fofitec AG proti Ritrama SpA z dne 25. 11. 2012. 
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katere naj bi izhajala pravica tožene stranke do odškodnine. Zahtevek za razsojo, da je tožena 
stranka odgovorna za škodo, ima enako podlago in enak predmet kakor zahtevek iste tožene 
stranke za ugotovitev, da ni odgovorna za navedeno škodo. Sodišče je tako sklenilo, da 
negativna ugotovitvena tožba, s katero se želi dokazati neobstoj odgovornosti iz delikta ali 
kvazidelikta, sodi na področje uporabe omenjene določbe. 
Problem, ki ga v zvezi z delikti v primeru kršitev pravic industrijske lastnine izpostavlja Galič, 
pa se nanaša na kraj, kjer je do kršitve prišlo. Gre namreč za neposredno določitev krajevne 
pristojnosti v BU I bis. Ta sicer ne zahteva, da mora biti sodišče dobesedno v tem kraju, saj je 
to stvar nacionalnega prava. Zakon o sodiščih (v nadaljevanju ZS)72 v zadevah v zvezi s temi 
pravicami določa pristojnost sodišča v kraju, kjer je pravica registrirana. V Sloveniji je določena 
izključna pristojnost Okrožnega sodišča v Ljubljani. Gre za t. i. generalno delegacijo. Avtor se 
sprašuje, ali je to pristojnost smiselno ohraniti tudi v primeru, ko se uporabljajo določbe BU I 
bis. Sam je mnenja, da je to smotrno, saj je v Sloveniji edino to sodišče pristojno za tovrstne 
spore.73 Tudi sama menim, da je določba smiselna že z vidika strokovnosti pri reševanju 
problemov, saj je področje intelektualne lastnine zelo kompleksno. 
 
3.2.4. IZKLJUČNA PRISTOJNOST 
V BU I bis je določenih pet različnih primerov izključne pristojnosti. Eden izmed njih zadeva 
tudi pravice industrijske lastnine. Četrti odstavek 24. člena BU I bis in četrti odstavek 22. člena 
Luganske konvencije vsebujeta določbe o izključni pristojnosti v zvezi s temi pravicami. Med 
seboj sta vsebinsko enaki, zato ju bomo v nadaljevanju obravnavali skupaj, navedene pa bodo 
le določbe BU I bis.  
Četrti odstavek 24. člena BU I bis se glasi: 
Ne glede na stalno prebivališče strank, so izključno pristojna naslednja sodišča države članice: 
- v postopkih v zvezi z registracijo ali veljavnostjo patentov, znamk, modelov ali drugih 
podobnih pravic, ki jih je treba deponirati ali registrirati, ne glede na to, ali je bilo 
vprašanje postavljeno s tožbo ali z ugovorom, sodišča države članice, v kateri je bila 
vložena prijava za deponiranje ali registracijo, v kateri se je deponiranje ali 
                                                 
72 Zakon o sodiščih (ZS), Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 
63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT in 16/19 – ZNP-1. 
73 A. Galič, Pristojnost v nepogodbenih odškodninskih sporih, v: Pravni letopis, 1 (2012), str. 11. 
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registracija izvedla ali se na podlagi pravnega akta Unije ali mednarodne konvencije 
šteje za izvedeno. 
Četrti odstavek 24. člena BU I bis torej določa pristojnost sodišča v državi, kjer so pravice 
registrirane oziroma deponirane. Določba se nanaša zgolj na veljavnost in registracijo določenih 
vrst pravic intelektualne lastnine. Kot našteva, velja le za patente, znamke, modele ali druge 
podobne pravice, ki jih je treba registrirati. Ne obsega pa avtorske in drugih pravic, ki jih ni 
treba registrirati.74 K podobnim pravicam lahko štejemo tudi druge, ki jih je treba registrirati. 
To so geografska označba, dodatni varstveni certifikat, varstvo integriranih vezij, žlahtniteljska 
pravico.75 Prav tako se omenjena določba uredbe nanaša zgolj na določene postopke oziroma 
vrste sporov, in sicer tiste v zvezi z veljavnostjo in registracijo teh pravic, ne urejajo pa sporov 
o imetništvu pravic, sporov, ki izvirajo iz prenosa ali uporabe pravic,76 ter sporov o kršitvah77 
teh pravic.78 
Do problema prihaja prav pri sporih o kršitvah pravic, ko je v postopku kot obramba prerekana 
veljavnost same pravice. Ali je v takih primerih treba upoštevati izključno pristojnost? SEU je 
o tem odločalo v zadevi Gat.79 Obravnavalo je vprašanje obsega izključne pristojnosti, in sicer 
ali se ta nanaša na vse spore zaradi registracije in veljavnosti patenta, ne glede na to, ali je bilo 
vprašanje postavljeno s tožbo ali z ugovorom. V zadevi je bila zatrjevana kršitev, nato pa podan 
ugovor veljavnosti patenta. SEU je odločilo, da se pravilo o izključni pristojnosti nanaša na vse 
spore zaradi registracije ali veljavnosti patenta, ne glede na to, ali je bilo vprašanje postavljeno 
s tožbo ali z ugovorom. S spremembo BU I so ta odstavek dodali v uredbo BU I bis. Sedaj ni 
več dvoma, da v primeru vprašanja veljavnosti vedno odloča sodišče v državi, kjer je pravica 
registrirana oziroma deponirana. Sodišče, ki ni pristojno, se mora po uradni dolžnosti izreči za 
nepristojno ter počakati do odločitve pristojnega sodišča. Šele ko je vprašanje veljavnosti 
rešeno, lahko nadaljuje z obravnavanjem zadeve.80  
  
                                                 
74 T. Hartley, CIVIL JURISDICTION AND JUDGEMENTS IN EUROPE: THE BRUSSELS I REGULATION, 
THE LUGANO CONVENTION, AND THE HAGUE CHOICE OF COURT CONVENTION (2017), str. 220. 
75 M. Repas v: M. Repas, V. Rijavec, R. Knez, S. Kraljič, T. Keresteš, T. Ivanc, J. Sladič, A. Ekart, 
MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EVROPSKE UNIJE (2018), str. 179. 
76 V povezavi z licenčno pogodbo se uporablja prvi odstavek 7. člena BU I bis. 
77 Pri kršitvah se uporablja drugi odstavek 7. člena BU I bis. 
78 M. Repas v: M. Repas, V. Rijavec, R. Knez, S. Kraljič, T. Keresteš, T. Ivanc, J. Sladič, A. Ekart, 
MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EVROPSKE UNIJE (2018), str. 179. 
79 Zadeva C-4/03, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG proti Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs 
KG z dne 13. 7. 2006. 
80 A. Dickinson, E. Lein, THE BRUSSELS I REGULATION RECAST (2015), str. 272. 
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3.2.5. DOGOVOR O PRISTOJNOSTI 
V skladu s četrtim odstavkom 25. člena BU I bis dogovor med strankama ni mogoč, ko gre za 
izključno pristojnost, torej tudi če gre za spore glede veljavnosti in registracije pravic 
industrijske lastnine.  
Glede drugih primerov je dogovor možen, in sicer v primeru kršitev pravic, vse dokler ni 
prerekana veljavnost ali registracija.81 Če je dogovor sklenjen, izključuje tako splošno kot 
posebno pristojnost. Sama izvršitev dogovora bi lahko bila sporna z vidika teritorialne narave 
pravic industrijske lastnine, vendar se dogovor vseeno upošteva, razen če gre za izključno 
pristojnost.82 
 
3.2.6. ZAČASNI UKREPI IN UKREPI ZAVAROVANJA 
Določila glede začasnih ukrepov so skupaj z ukrepi zavarovanja zajeta v 35. členu BU I bis in 
31. členu Luganske konvencije. Člena sta enaka, zato bom v nadaljevanju interpretirala le 35. 
člen BU I bis. 
35. člen BU I bis določa, da se lahko pred sodišči držav članic vloži zahteva za začasne ukrepe, 
vključno z ukrepi zavarovanja. Vložijo se lahko le zahteve, ki jih predvideva nacionalno pravo 
države članice, kjer so vložene. Gre za t. i. odprto določbo, saj se določbe o začasnih ukrepih 
med državami razlikujejo, kar pa predstavlja problem glede predvidljivosti, ki jo zasleduje BU 
I bis, in glede želje po unifikaciji mednarodnega zasebnega prava.83 25. uvodna izjava uredbe 
BU I bis razlaga pojem začasnih ukrepov ter ukrepov zavarovanja. Vključuje zgolj ukrepe, ki 
so namenjeni pridobivanju informacij in zavarovanju dokazov, ne pa tistih, ki nimajo narave 
zavarovanja, kot je recimo ukrep odreditve zaslišanja priče.84 Njihov namen je odvrniti 
neposredno grozečo škodo, zato so pomembni za varovanje pravic industrijske lastnine. Posebej 
pomembno vlogo imajo, ko gre za patente s področja farmacije in biotehnologije, kjer prihaja 
do konflikta interesov med velikimi proizvajalci ter imetniki patentov.85 Kot posebnost velja 
                                                 
81 P. Jurčys, International Jurisdiction in Intellectual Property Disputes, URL: https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-
3-3-2012/3518/jurcys.pdf (14. 6. 2019). 
82 Prav tam. 
83 Prav tam. 
84 Tako je odločilo v zadevi C-104/03, St. Paul Dairy Industries NV v Unibel Exser BVBA z dne, 28. 4. 2005. S 
prenovo BU I je takšna razlaga bila vključena v BU I bis. 
85 P. Jurčys, International Jurisdiction in Intellectual Property Disputes, URL: https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-
3-3-2012/3518/jurcys.pdf (14. 6. 2019). 
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omeniti dejstvo, da lahko stranke podajo zahtevo na katerem koli sodišču, ne glede na to, ali je 
pristojno za odločanje o glavni stvari. 33. uvodna izjava  BU I bis razlikuje med odredbami, ki 
jih izda sodišče, pristojno za odločanje o glavni stvari, ter tistimi, ki jih izda sodišče, ki za 
odločanje o glavni stvari ni pristojno. Za prve velja, da mora biti zagotovljen prost pretok, kar 
pomeni, da, če so izpolnjene vse formalnosti, nacionalno pravo ne bi smelo preprečevati 
priznanja in izvršitve takih ukrepov. Če pa jih odredi sodišče, ki po pravilih mednarodnega 
zasebnega prava ni pristojno za odločanje o glavni stvari, je treba učinek takih ukrepov omejiti 
zgolj na ozemlje države, kjer je navedeno sodišče.  
Uporaba začasnih ukrepov in ukrepov zavarovanja je pri pravicah industrijske lastnine zelo 
pomembna. Z njimi lahko preprečimo morebitno škodo, ki je lahko pri teh pravicah zelo velika. 
Pri tem pa moramo upoštevati in izkazati izpolnjevanje pogojev, ki jih predvideva pravo države 
članice, pred katerim smo zahtevo vložili. Tudi če je za odločanje o glavni stvari podana 
izključna pristojnost, lahko varstvo zahtevamo pri katerem koli sodišču. Obstajati mora le 
povezanost med predmetom spora in sodiščem, za kar pa se spet upoštevajo nacionalna pravila 
države članice, v kateri se nahaja sodišče.  
 
3.3. KRŠITVE NA INTERNETU 
Internet predstavlja omrežje, kjer si lahko posamezniki izmenjujejo informacije. Uporablja se 
po vsem svetu, zato lahko ima kakršna koli zloraba tega omrežja enormne posledice. Do takih 
kršitev pogosto prihaja pri pravicah industrijske lastnine, predvsem v povezavi s patenti in z 
znamkami. Kot opisuje Svantesson, je internet brezmejen, kar pomeni, da (drugače kot svet) 
nima začrtanih mej svoje uporabe oziroma razširjenosti (je geografsko neodvisen). To pomeni, 
da lahko uporabniki z lahkoto prehajajo geografske meje in razdalje med različnimi državami. 
Edina ovira je jezik, v katerem so spletne strani, vendar si lahko tudi pri tem pomagamo z 
različnimi spletnimi prevajalniki. Kljub temu je težko doseči popolno jezikovno neodvisnost, 
kar pomeni, da bi lahko komunicirali na način, ki bi bil vsem razumljiv. Kot nadalje opisuje 
prej omenjeni avtor, gre pri uporabi interneta za prehod informacij od ene osebe k 
nedoločenemu številu oseb, informacije se hitro širijo in omogočen je njihov prosti pretok. 
Informacijo lahko pošljemo z računalnika po vsem svetu do prejemnika, če ima ta vzpostavljeno 
internetno povezavo. Pri tem se srečamo z vprašanjem identifikacije, ki pa je zagotovljena z 
uporabo različnih sredstev, kot je na primer IP naslov računalnika. Kljub temu ostaja problem 
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nadzora, predvsem centralnega, ki bi zagotavljal varnost uporabnikom.86 Problem kršitev na 
internetu predstavlja predvsem njihova razpršenost, saj  lahko povzročijo škodljive posledice v 
več državah. Zato kršitve na internetu oziroma kršitve, povzročene prek različnih medijev, 
imenujemo tudi razpršeni delikti.87 
Za pravice industrijske lastnine velja načelo teritorialnosti. To pomeni, da pravice niso 
globalne, ampak je področje veljave pravice omejeno na ozemlje države, ki jo podeli oziroma 
priznava.88 Prav zaradi teh značilnosti prihaja pri določanju pristojnosti do posebnosti. Prvi 
primer delikta, storjenega preko medijev, v sodni praksi SEU je bila že prej opisana zadeva 
Shevill.89 Šlo je za razžalitev, storjeno prek tiskanih medijev, sodišče pa je uporabilo t. i. 
mozaično teorijo. V zadevi eDate Advertising90 pa je šlo za kršitve osebnostnih pravic prek 
spletnih medijev. Treba je razlikovati med svetovnim spletom in tiskanimi mediji, saj ima 
objava vsebin na spletu veliko širše posledice. Tudi v tem primeru je sodišče uporabilo 
mozaično teorijo, torej se lahko odškodnina zahteva tudi v krajih, kjer je nastala škodljiva 
posledica. Uvedlo pa je nov kriterij ‒ sodišče kraja, v katerem je »žrtvino težišče interesov«. 
To je običajno kraj žrtvinega prebivališča, lahko pa je tudi v državi članici, v kateri žrtev 
običajno ne prebiva, če je na podlagi drugih indicev, kot je opravljanje poklicne dejavnosti, 
mogoče ugotoviti obstoj posebno tesne povezave s to državo. V tem kraju lahko oškodovanec 
zahteva odškodnino za celotno škodo.  
Ko gre za kršitve91 pravic industrijske lastnine na internetu, je sodna praksa odstopila od take 
razlage. V zadevi Wintersteiger92 je prišlo do spora glede znamke med avstrijsko družbo 
Wintersteiger ter nemško družbo Products 4U, ki med drugim prodaja dodatno opremo za 
naprave družbe Wintersteiger. Družba Product 4U je v okviru oglasnega sistema rezervirala 
ključno besedo („AdWord“) »Wintersteiger«. Po tem vpisu, ki je bil omejen na nemško 
nacionalno vrhnjo internetno domeno, je uporabnik interneta, ki je v iskalnik vnesel ključno 
                                                 
86 D.B.J. Svantesson, PRIVATE INTERNATIONAL LAW AND THE INTERNET (2012), str. 33‒50. 
87 M. Repas v: M. Repas, V. Rijavec, R. Knez, S. Kraljič, T. Keresteš, T. Ivanc, J. Sladič, A. Ekart, 
MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EVROPSKE UNIJE (2018), str. 122. 
88 D. Možina, Forum delicti commissi v internetu: mednarodna pristojnost za obravnavo posegov v osebnostne 
pravice, kršitev konkurenčnega prava in pravic intelektualne lastnine prek interneta, v: Pravnik, Letn. 57, št. 9/10 
(2002), str. 525. 
89 Zadeva C-68/93, Fiona Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL and Chequepoint International Ltd proti 
Presse Alliance SA z dne 7. 3. 1995. 
90 Zadeva C-509/09, eDate Advertising GmbH in drugi proti X in Société MGN LIMITED z dne 25. 10. 2011. 
91 Moramo razlikovati, ali gre za kršitve ali spore zaradi veljavnost in registraciji pravic industrijske lastnine. Za 
odločanje o veljavnosti in registraciji je izključno pristojno sodišče v državi članici, kjer je bila pravica registrirana 
ali deponirana.  
92 Zadeva C-523/10, Wintersteiger AG proti Products 4U Sondermaschinenbau GmbH z dne 19. 4. 2012. 
27 
 
besedo „Wintersteiger“, kot prvi rezultat iskanja sicer dobil povezavo na spletno mesto družbe 
Wintersteiger. Kljub temu pa se je ob vnosu tega iskalnega pojma pojavil tudi oglas družbe 
Products 4U. Družba Wintersteiger je menila, da je družba Products 4U z objavo oglasa na 
spletnem mestu google.de kršila njeno avstrijsko znamko, in je pri avstrijskih sodiščih vložila 
opustitveno tožbo. Družba Products 4U je izpodbijala pristojnost. Glede na drugi odstavek 7. 
člena je pristojno sodišče v kraju škodnega dogodka. V skladu s sodno prakso je to kraj, kjer je 
storilec deloval, in kraj, v katerem je nastala posledica. V tej zadevi je SEU kot kraj ravnanja, 
s katerim je bila povzročena škoda, določilo kraj, kjer je sedež oglaševalca. Tehnični postopek 
v zvezi z oglaševanjem se sicer sproži v strežniku, vendar kraj strežnika ni zanesljiv kriterij za 
določanje pristojnosti. Kraj sedeža pa je nesporen in določljiv kraj, ki olajša dokazovanje in 
organizacijo postopka v skladu z načelom predvidljivosti. Kot kraj nastanka škode je sodišče 
določilo kraj, kjer je pravica varovana, in sicer, kjer je registrirana. Pri tem je SEU odstopilo od 
dotedanje prakse v zadevi eDate Advertising,93 kjer je kot kraj nastanka škode določilo, da lahko 
žrtev celotno škodo zahteva pri sodiščih države članice, v kateri je težišče njenih interesov. 
Torej lahko tožnik v primeru kršitev pravic industrijske lastnine celotno škodo uveljavlja pred 
sodiščem države članice, v kateri je pravica, v tem primeru znamka, registrirana. Kot razlaga 
generalni pravobranilec, se kršitve osebnostnih pravic zelo razlikujejo od pravic industrijske 
lastnine, ki so ozemeljsko varovane, njihov namen pa je gospodarska uporaba dobrine.94 
Treba se je vprašati, ali ima lahko prek interneta razširjena informacija res vpliv na ozemlju, 
kjer je registrirana znamka. Ni dovolj, da vsebina informacije pomeni nevarnost kršitve 
znamke. Treba je namreč ugotoviti obstoj objektivnih dejstev, ki omogočajo identifikacijo 
ravnanja z ekstrateritorialno razsežnostjo. Generalni pravobranilec v svojem sklepnem 
predlogu navaja nekaj meril. To je jezik, v katerem je izražena informacija, njena dostopnost 
oziroma prisotnost tožeče stranke na trgu, na katerem je zaščitena nacionalna znamka. Prav 
tako je treba določiti obseg tega trga. Zato predlaga, da se kot pristojno šteje sodišče države 
članice, v kateri je znamka registrirana, ter sodišča države članice, v kateri se uporabljajo 
sredstva, potrebna za to, da se povzroči dejanska kršitev znamke, registrirane v drugi državi 
članici.95 Kot drugi kraj je SEU določilo sedež oglaševalca, vendar pa ne navaja konkretnih 
razlogov, kot jih našteva generalni pravobranilec. Pove le, da je ta kraj nesporen in določljiv 
kraj, kar olajša dokazovanje in organizacijo postopka, ter se sklicuje na načelo predvidljivosti. 
                                                 
93 Zadeva C-509/09, eDate Advertising GmbH in drugi proti X in Société MGN LIMITED z dne 25. 10. 2011. 
94 Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Pedra Vruza Villalóna v zadevi Zadeva C‑523/10 Wintersteiger AG 
proti Products 4U Sondermaschinenbau GmbH z dne 16. 2. 2012. 
95 Prav tam. 
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4. KOLIZIJSKA PRAVILA 
»Kolizijsko pravilo nam pove, katero pravo ‒domače ali tuje ‒ naj se uporabi pri določenem 
pravnem razmerju s tujim elementom«.96 Pravnega razmerja ne ureja neposredno, določa zgolj 
način, kako najdemo materialnopravno pravilo.97 Sodnik ga je dolžan uporabiti ex officio, ko 
gre za razmerja z mednarodnim elementom.98 V nadaljevanju se bom osredotočila predvsem na 
dva pravna akta, to sta uredba Rim I in Rim II. 
 
4.1. RIM I 
V tem poglavju bom osvetlila uporabo uredbe Rim I, ki ureja področje pogodbenih razmerij. 
Pogodbe glede pravic industrijske lastnine sem omenila že pri izbirni pristojnosti. 
Najpomembnejša je licenčna pogodba, s katero se prenašajo pravice industrijske lastnine. 
Kot navaja Repasova, se Rim I uporablja, ko so kumulativno izpolnjeni pogoji njene uporabe. 
Med te prišteva prisotnost mednarodnega elementa, geografski in časovni pogoj ter dejstvo, da 
ima Rim I prednost pred drugimi pravnimi akti in mednarodnimi konvencijami. Ne zahteva pa 
izpolnitev personalnega pogoja, torej se pravila uredbe Rim I uporabljajo tudi, ko nobena od 
strank ni državljan države članice EU in nobena nima domicila v teh državah.99 Prvi odstavek 
1. člena Rim I določa vsebinsko področje uporabe. Uporablja se za pogodbena obligacijska 
razmerja v civilnih in gospodarskih zadevah v primerih, ko pride do kolizije med zakoni več 
držav. V drugem odstavku pa našteva področja, ki so izključena iz njene uporabe. 
Pojem »civilne in gospodarske zadeve« ter »pogodbena razmerja« je glede na 7. uvodno izjavo 
treba razlagati enako kot pri BU I bis. Uporaba ni omejena na civilno sodišče, saj lahko o 
zadevah na podlagi uredbe odloča tudi kazensko ali upravno sodišče. Pomembno je, da gre za 
civilno in gospodarsko zadevo.100 Drugače kot BU I bis v zvezi z materialnim pogojem uporabe 
ne omenja ravnanja države kot suverene oblasti, ker lahko ima pogodbena obveznost države le 
zasebnopravni značaj.101 Iz povedanega lahko sklepamo, da pogodbe glede pravic industrijske 
lastnine, predvsem licenčna pogodba, spadajo na področje uporabe Rim I.  
                                                 
96 M. Geč-Korošec, MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - prva knjiga – Splošni del (1994), str. 71. 
97 Prav tam, str. 72. 
98 Prav tam, str. 78. 
99 M. Repas v: M. Repas, V. Rijavec, R. Knez, S. Kraljič, T. Keresteš, T. Ivanc, J. Sladič, A. Ekart, 
MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EVROPSKE UNIJE (2018), str. 402‒403. 
100 Prav tam, str. 406. 
101 Prav tam, str. 406. 
29 
 
4.1.1. SVOBODA IZBIRE 
Kot izhaja iz 11. uvodne izjave Rim I, je svoboda pogodbenih strank, da izberejo pravo, ki naj 
se uporablja, temelj sistema kolizijskih pravil. Pri ugotavljanju, katero pravo se uporablja, se 
najprej upošteva dogovor strank. Možno je, da se stranki v dogovoru sklicujeta na uporabo 
uredbe Rim I. Ta ju napoti na pravo, ki naj ga uporabita. Repas v zvezi z avtonomijo volje 
razlikuje med kolizijsko avtonomijo in materialno avtonomijo. Pri kolizijski izbrano pravo v 
celoti nadomesti pravo, ki bi se sicer uporabilo, materialna avtonomija pa pomeni, da se z 
izbranim pravom nadomestijo le dispozitivne norme. Pri slednji se določena tuja pravna norma 
le vključi v domači pravi red, vendar to ne pomeni uporabe tujega prava.102 Kot izhaja iz prvega 
odstavka 3. člena Rim I, se pogodba presoja po pravu, ki ga izbereta stranki. Izbira mora biti 
izrecno izražena ali mora jasno izhajati iz pogodbenih določil ali okoliščin primera. Nanaša se 
lahko na pogodbo v celoti ali na njen del. V 3. členu Rim I ni nikjer izrecno določeno, da mora 
med pogodbo in izbranim pravom obstajati kakršna koli povezava, niti ni nujno, da se izbere 
pravo katere od držav članic EU.103 Peti odstavek 3. člena Rim I glede obstoja in veljavnosti 
dogovora napotuje na 10., 11. in 13. člen Rim I. Posebna obličnost ni določena.  
Ko gre za pravice industrijske lastnine, v primeru dogovorov o pravu ni nobenih posebnosti. Po 
mnenju Fawcetta in Torremansa je v licenčnih in drugih pogodbah takih dogovorov zelo malo. 
Razlog bi lahko bilo dejstvo, da se stranke ne morejo sporazumeti, ker nočejo sprejeti prava 
druge države zaradi ugleda ali enostavno ne zaupajo predlaganemu pravu, saj se bojijo 
morebitnih neprijetnih presenečenj.104 
 
4.1.2. PRAVO, KI SE UPORABI, ČE POGODBENI STRANKI NE 
IZBERETA PRAVA 
Če stranki sami ne izbereta prava, ki naj se uporabi, pride v poštev 4. člen Rim I. V tem členu 
je določenih nekaj vrst pogodb in pravo, ki se za te pogodbe uporablja. Nobena od njih se 
konkretno ne sklicuje na pogodbe v zvezi s pravicami industrijske lastnine. Distribucijska in 
franšizna pogodba sicer lahko vsebujeta klavzule glede pravic industrijske lastnine, zato se v 
takih primerih uporablja pravo države, v kateri ima običajno prebivališče 
                                                 
102 Prav tam, str. 415. 
103 M. McParland,  THE ROME I REGULATION ON THE LAW APPLICABLE TO CONTRACTUAL 
OBLIGATIONS (2015), str. 289. 
104 J. J. Fawcett FBA, P. Torremans, INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW 
(2011), str. 756. 
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franšizojemalec/distributer.105 Vendar pa 17. uvodna izjava uredbe Rim I franšizno in 
distribucijsko pogodbo uvršča med pogodbe o storitvah. Glede na to, da mora biti razlaga 
določb Rim I usklajena z BU I bis, iz zadeve Falco Privatstiftung106 izhaja, da pogodbe glede 
pravic industrijske lastnine niso pogodbe o storitvah, zato jih ne moremo obravnavati tako kot 
franšizne ali distribucijske pogodbe.107 
Ker ni možna subsumpcija pogodb glede pravic industrijske lastnine v prvem odstavku, pride 
v poštev drugi odstavek 4. člena Rim I. Ta se sklicuje na karakteristične izpolnitve. Uporablja 
se za pogodbe, ki ne spadajo pod individualno naštete iz prvega odstavka 4. člena, in tiste, 
katerih elemente lahko uvrstimo v več kot eno od individualno naštetih pogodb. Po pravilih 
karakteristične izpolnitve se presojajo tudi pogodbe o prodaji pravic industrijske lastnine in 
licenčna pogodba.108 Drugi odstavek 4. člena določa, da se za take pogodbe uporablja pravo 
države, v kateri ima običajno prebivališče pogodbena stranka, ki je dolžna opraviti za 
posamezno pogodbo značilno izpolnitev. Problem se pojavi, ko moramo opredeliti pojem »za 
pogodbo značilno izpolnitev«. Gre za tisto »izpolnitev, ki daje pogodbi specifičen značaj, s 
čimer se razlikuje od drugih tipov pogodbe in omogoča njeno karakterizacijo kot podaja, najem, 
licenca«.109 Obstaja možnost, da iz ene pogodbe izhaja več karakterističnih izpolnitev ali da so 
lahko pravice industrijske lastnine le del neke večje in obsežnejše pogodbe.110 Glede na 19. 
uvodno izjavo Rim I se v primeru, ko pogodba sestoji iz skupka pravic in obveznosti, 
karakteristično izpolnitev pogodbe določi glede na njeno težišče. Če se navežemo na patent, 
Fawcett in Torremans navajata, da prihaja do problemov predvsem, ko  mora stranka plačati 
licenčnino, ne pa izplačati enkratni znesek. Pri enostavnih pogodbah o prenosu pravic 
industrijske lastnine ni problemov pri določanju karakteristične izpolnitve. Uporabimo pravo 
države, v kateri ima običajno prebivališče odstopnik. Enako velja, če imamo licenčno pogodbo, 
ki se plača v enkratnem znesku. V tovrstnih primerih kot ključnega ne zasledimo plačila 
določenega zneska, ampak sam prenos.111 Če prevzemnik nima drugih obveznosti kot plačilo 
                                                 
105 I. Kunda, Law applicable to intellectual property rights in the European Union, URL: 
https://www.academia.edu/37713137/Law_applicable_to_intellectual_property_rights_in_the_European_Union 
(27. 6. 2019). 
106 Zadeva C-533/07, Falco Privatstiftung and Thomas Rabitsch proti Gisela Weller-Lindhorst z dne 23. 4. 2009.  
107 Th.C.J.A. van Engelen, Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property, v: Electronic 
Journal of Comparative Law, vol. 14.3 (www.ejcl.org) (2010), str. 19. 
108 M. Repas v: M. Repas, V. Rijavec, R. Knez, S. Kraljič, T. Keresteš, T. Ivanc, J. Sladič, A. Ekart, 
MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EVROPSKE UNIJE (2018), str. 432. 
109 Prav tam, str. 432. 
110 J. J. Fawcett FBA, P. Torremans, INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW 
(2011), str. 763. 
111 Prav tam, str. 765‒766. 
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enkratnega denarnega zneska, se uporabi pravo države odstopnika.112 Kot navaja Repasova, ko 
gre za kompleksnejše, dvostranske recipročne pogodbe, kjer stranki sprejmeta medsebojno 
izpolnitev, lahko pride do problemov. Praviloma plačilo v denarju ne predstavlja karakteristične 
izpolnitve, ampak je to podelitev licence za uporabo pravic intelektualne lastnine.113 Tako 
izkoriščanje pravic vključuje proizvodnjo, uvoz in trženje izdelkov ter prinaša določena 
tveganja, zato se šteje, da je to pomembnejše kot samo plačilo v denarju.114 Določanje 
karakteristične izpolnitve je odvisno od primera do primera, predvsem zaradi kompleksnosti 
pogodb o pravicah industrijske lastnine. Nikjer ni jasno določeno, kaj predstavlja 
karakteristično izpolnitev v posameznih primerih. 
Četrti odstavek 4. člena Rim I kot navezno okoliščino določa najtesnejšo vez. Uporablja se, ko 
pogodba ne sodi med individualno določene pogodbe ali ni možno določiti karakteristične 
izpolnitve. Tretji odstavek 4. člena Rim I pravilo najtesnejše vezi zajema v okviru izključitvene 
klavzule (escape clause).115 Ta se uporablja, ko ima pogodba očitno tesnejšo vez z drugo državo 
kot s tisto, na katero je odkazalo individualno določeno pravilo iz prvega ali drugega odstavka 
4. člena Rim I. Ta izjema se uporablja, ko ni mogoče določiti karakteristične izpolnitve, recimo 
v primeru navzkrižnih licenc, zato jo je treba razlagati restriktivno.116 Kot razlaga de Miguel 
Asensio, gre v tem primeru za vzajemno izkoriščanje pravic industrijske lastnine, ker stranki 
ena brez druge ne moreta izkoriščati svoje pravice, ne da bi kršili pravico druge. Taka licenca 
se po navadi navezuje na podobne pravice. Težko pa je določiti, katera izmed vzajemnih 
izpolnitev je karakteristična, saj ne gre za plačilo v denarju, ampak izkoriščanje druge pravice 
industrijske lastnine.117  
Glede pravic industrijske lastnine se uporablja nekaj kriterijev, kdaj gre za pravilo najtesnejše 
vezi. Fawcett in Torremans navajata tri. Prvi je dajalčevo običajno prebivališče. Najtesnejša 
vez je utemeljena z dejstvom, da je tam izum nastal ter da je obstoj pogodbe odvisen od obstoja 
                                                 
112 A. Metzger v: J. Basedow, J. Drexl, A. Kur, A. Metzger, INTELLECTUAL PROPERTY IN THE CONFLICT 
OF LAWS (2005), str.64. 
113 M. Repas v: M. Repas, V. Rijavec, R. Knez, S. Kraljič, T. Keresteš, T. Ivanc, J. Sladič, A. Ekart, 
MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EVROPSKE UNIJE (2018), str. 432. 
114 J. J. Fawcett FBA, P. Torremans, INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW 
(2011), str. 766. 
115 M. Repas v: M. Repas, V. Rijavec, R. Knez, S. Kraljič, T. Keresteš, T. Ivanc, J. Sladič, A. Ekart, 
MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EVROPSKE UNIJE (2018), str. 434. 
116 I. Kunda, Law applicable to intellectual property rights in the European Union, URL: 
https://www.academia.edu/37713137/Law_applicable_to_intellectual_property_rights_in_the_European_Union 
(27. 6. 2019). 
117 P. A. de Miguel Asensio, The law govering international intellectual property licensin agreements (a conflict 
of laws analysis), URL: https://eprints.ucm.es/18063/1/pdemiguelasensio-IP_Licensing_2013.pdf (27. 6. 2019). 
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izključne pravice. Naslednji je pridobiteljevo običajno prebivališče, kjer je najtesnejša vez 
utemeljena z dejstvom, da je pridobitelju tam pravica priznana oziroma jo je tam pridobil. 
Zadnji pa se veže na pravo države, kjer je pravica varovana oziroma kjer je locirana.118 Kot 
relevantna se štejejo tudi dejstva, kot so predmet pogodbe, kraj izpolnitve pogodbe in drugi 
podobni dejavniki, ki so povezani z ekonomskim-socialnim področjem neke države, strukturo 
in vsebino pogodbe, krajem pogajanj, krajem sklenitve pogodbe itd.119 
 
4.1.3. TEŽAVE Z UPORABO KOLIZIJSKIH PRAVIL V ZVEZI S 
POGODBENIMI RAZMERJI 
Kot je razvidno iz prejšnjega poglavja, je uporaba kolizijskih pravil glede pogodbenih razmerij 
v zvezi s pravicami industrijske lastnine, ko ni sklenjen dogovor glede uporabe prava, 
problematična oziroma nekonsistentna ter ne zagotavlja visoke stopnje predvidljivosti. Glede 
na specifičnost tega pravnega področja in kompleksnost tovrstnih pogodb bi lahko bila posebna 
ureditev glede pravic industrijske lastnine zajeta med individualno urejenimi pogodbami,  
podlaga za določitev prava, ki ga je treba uporabiti, pa bila najtesnejša vez. To bi sicer lahko 
negativno vplivalo na fleksibilnost tega področja. Zato bi zadostovalo že, da se sedanja pravila 
dopolnijo s smernicami, ki bi lahko napotile na pravo, ki naj se uporabi. Uredba Rim I namreč 
ne definira nobene pogodbe glede pravic industrijske lastnine, zato je veliko nejasnosti. Dokler 
se ukvarjamo z enostavnimi pogodbami, takih problemov ni, ko pa imamo opravka s 
kompleksnejšimi pogodbami, se lahko zaplete.  
Z razvojem mednarodnega zasebnega prava se vse več teoretikov in organizacij posveča 
preučevanju področja pravic industrijske lastnine in razvoju različnih (nezavezujočih) smernic. 
Ena izmed teh je tudi skupina Max Planck inštituta za primerjalno in mednarodno zasebno 
pravo, ki je pripravila CLIP (Conflict of Laws in Intellectual Property) načela. Določba 3:502120 
ureja uporabo prava za pogodbena razmerja v odsotnosti dogovora. Če ni dogovora, je treba 
upoštevati pravilo najtesnejše vezi. Glede na okoliščine in naštete dejavnike, se uporablja pravo 
države običajnega prebivališča pridobitelja licence oziroma prevzemnika pravic ali pravo 
države običajnega prebivališča dajalca licenc oziroma prenosnika pravic. Pomembno je tudi, za 
                                                 
118 J. J. Fawcett FBA, P. Torremans, INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW 
(2011), str. 767‒772. 
119 P. A. de Miguel Asensio, The law govering international intellectual property licensin agreements (a conflict 
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kakšno plačilo gre, torej ali gre za licenčnino, odmerjeno v odstotkih od prodaje, ali za pavšalni 
znesek. Prav tako sta pomembna način izkoriščanja in obstoj morebitnih drugih obveznosti. Pod 
vsako točko so navezne okoliščine posebej razvrščene in opisane. Ko pa po presoji naveznih 
okoliščin ne moremo jasno določiti države, katere pravo se bo uporabilo, velja domneva, da če 
prenos oziroma licenčna pogodba zadeva le eno državo, se uporabi pravo te države, saj se šteje, 
da je ta najbolj povezana s pogodbo. Če prenos oziroma licenčna pogodba zadeva več držav, se 
uporabi pravo države, kjer ima običajno prebivališče dajalec licence oziroma prenosnik v času 
sklenitve pogodbe.  
Uredba Rim I ne dovoljuje uporabe sistema cepitve prava (depeçage), ko so klavzule glede 
pravic industrijske lastnine del franšizne ali distribucijske pogodbe. Tako bi lahko te klavzule 
presojali drugače kot ostalo pogodbo. V takih primerih lahko uporabimo pravilo najtesnejše 
vezi, če klavzula glede pravic industrijske lastnine predstavlja glavni oziroma prevladujoč 
element pogodbe.121 Problemu nepredvidljivosti in nekonsistentnosti take ureditve se je 
vsekakor možno izogniti, če stranki skleneta dogovor glede uporabe prava. S takim dogovorom 
se po mojem mnenju lahko izognemo marsikateri nejasnosti. Zdi se najboljša rešitev, ki je v 
dani situaciji na voljo. 
Prav tako je treba ločiti med pogodbenimi in drugimi obveznostmi. Za pravice industrijske 
lastnine velja načelo teritorialnosti in odobritev državnega organa pri njihovem nastanku, pri 
tem pa se uporablja pravo države, v kateri je bila pravica registrirana. Ko pa gre za prenos teh 
pravic, se uporablja pravo, ki velja za pogodbena razmerja. Sporno naj ne bi bilo, da se za 
vprašanja v zvezi z nastankom pogodbe, neizpolnitvijo obveznosti, licenčnino in drugimi 
vprašanji glede pravic in obveznosti pogodbenih strank uporablja pravo, ki velja za pogodbo.122 
  
                                                 
121 Prav tam, str. 779. 
122 A. Metzger v: J. Basedow.J. Drexl, A. Kur, A. Metzger, INTELLECTUAL PROPERTY IN THE CONFLICT 
OF LAWS (2005), str.64. 
34 
 
4.2. RIM II 
Prvi odstavek 1. člena Rim II vsebuje kolizijska pravila za nepogodbene obveznosti v civilnih 
in gospodarskih zadevah. Ne uporablja se za davčne, carinske in upravne zadeve ter za acta 
iure imperii. Drugi odstavek 1. člena našteva področja, kjer je uporaba uredbe izvzeta. Med 
nobeno od izvzetih področjih pa ne spada pravo industrijske lastnine. Uredba Rim II se 
uporablja tudi, ko nobena od strank ni niti državljan niti nima običajnega prebivališča v državi 
članici EU. Zato se uporabi tudi v primeru, ko gre za spor med dvema državljanoma tretje 
države, če je škoda nastopila v tretji državi, tožba pa je vložena v državi članici EU.123 Za 
uredbo velja načelo univerzalnosti, uporablja se pravo katerekoli države, ne samo pravo države 
članice.124 Kot opisuje Repasova, mora razmerje, pri katerem se uporablja uredba Rim II, 
vsebovati mednarodni element, izpolnjena pa morata biti tudi časovni in geografski pogoj. Prav 
tako je pomemben materialni pogoj. Ta se navezuje na nepogodbena razmerja v civilnih in 
gospodarskih zadevah. Pri razlagi teh pojmov je treba upoštevati BU I bis in sodno prakso SEU. 
Opozarja tudi, da so določbe glede nepogodbenih obveznosti iz BU I bis izjeme od splošnega 
pravila, ki jih je treba razlagati ozko, kar pa ne velja za Rim II. Drugi člen Rim II določa, da 
pojem škoda zajema vse posledice, ki so nastale zaradi škodnih dejanj, neupravičene 
obogatitve, negotorium gestio ali culpa in contrahendo. V drugem odstavku določa, da se 
uporablja tudi za nepogodbena razmerja, za katera je verjetno, da bodo nastala.125 
 
4.2.1. SPLOŠNO PRAVILO 
Tudi v uredbi Rim II obstajajo določbe, ki omogočajo izbiro prava. Avtonomija volje v tej 
uredbi sicer nima takšnega vpliva kot pri uredbi Rim I, vendar pa se vseeno šteje kot primarna 
navezna okoliščina.126  Kot izhaja iz 31. uvodne izjave, mora biti izbira izrecno izražena ali 
mora dovolj nedvoumno izhajati iz okoliščin primera. Upoštevati je treba voljo strank, vendar 
pa morajo biti za namen varstva šibkejše stranke izpolnjeni določeni pogoji. V skladu s 14. 
členom uredbe Rim II je prva od omejitev ta, da se stranki lahko o uporabi prava dogovorita le 
s sporazumom, ki je sklenjen po dogodku, ki je povzročil škodo, pred tem dogodkom pa le, če 
obe stranki opravljata gospodarsko dejavnost. Druga omejitev izhaja iz drugega odstavka 14. 
                                                 
123 M. Repas v: M. Repas, V. Rijavec, R. Knez, S. Kraljič, T. Keresteš, T. Ivanc, J. Sladič, A. Ekart, 
MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EVROPSKE UNIJE (2018), str. 468. 
124 3. člen Rim II. 
125 M. Repas v: M. Repas, V. Rijavec, R. Knez, S. Kraljič, T. Keresteš, T. Ivanc, J. Sladič, A. Ekart, 
MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EVROPSKE UNIJE (2018), str. 470‒474. 
126 Prav tam, str. 478. 
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člena, po katerem se stranki ne moreta izogniti kogentnim predpisom države, v kateri se 
nahajajo dejavniki, pomembni za situacijo, če so vsi ti dejavniki v eni državi. Ko gre za pravice 
industrijske lastnine127 in v primerih nelojalne konkurence128 je uporaba določbe 14. člena 
izrecno izključena. 
Splošno pravilo glede uporabe prava, ko ni dogovora oziroma ta ne velja, je zajeto v 4. členu 
Rim II. Prvi odstavek določa, da se za nepogodbeno obveznost, nastalo iz škodnega dogodka, 
uporablja pravo države, v kateri je škoda nastala (lex loci damni). Prava države, v kateri se je 
zgodil škodni dogodek in kjer so nastale posredne posledice, ne smemo uporabiti. Ko govorimo 
o pravicah industrijske lastnine, je v 8. členu Rim II določena posebnost, ki odstopa od 
splošnega pravila. V skladu z 19. uvodno izjavo je treba določiti posebna pravila šele, ko 
splošno ne omogoča razumnega ravnotežja med zadevnimi interesi. Take so tudi pravice 
industrijske lastnine. Kolizijska pravila glede teh pravic bom predstavila v naslednjem 
poglavju. 
 
4.2.2. 8. ČLEN UREDBE RIM II – LEX LOCI PROTECTIONIS 
Osmi člen Rim II določa, da se za nepogodbene obveznosti, nastale zaradi kršitev pravic 
intelektualne lastnine, uporablja pravo države, za katero se zahteva zaščita. Ta člen je v 
razmerju do splošnega pravila poseben, zato za primere, ki se navezujejo na kršitve pravic 
industrijske lastnine, velja le 8. člen Rim II. Kot razlagata Fawcett in Torremans, se uporabi 
pravo države, za katero se zahteva zaščita, tudi če imata obe stranki običajno prebivališče v isti 
državi in to ni država, v kateri se zahteva varstvo. Poleg tega se uporabi takrat, ko bi lahko na 
podlagi pravila najtesnejše vezi sklepali, da se uporabi pravo države, s katero obstaja ta vez. 
Kot razlagata, pri uporabi 8. člena ni dovoljena uporaba nobene izključitvene klavzule.129  
Kot izhaja iz 26. uvodne izjave uredbe Rim II, k izrazu »pravice intelektualne lastnine« spadajo 
na primer avtorska pravica, sorodne pravice, pravice sui generis za varstvo zbirk podatkov ter 
pravice industrijske lastnine. Besedna zveza »na primer« v tem pomenu izraža, da gre za 
nezaključeno celoto, ne pa za izrecno določene pravice.130 Skupno tem pravicam je, da gre za 
                                                 
127 Tretji odstavek 8.člena Rim II. 
128 Četrti odstavek 6. člena Rim II. 
129 J. J. Fawcett FBA, P. Torremans, INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW 
(2011), str. 804. 
130 A. Dickinson, THE ROME II REGULATION, THE LAW APPLICABLE TO NON.CONTRACTUAL 
OBLIGATIONS (2008), str. 452. 
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izključne pravice, pri tem pa ni določeno, ali gre za registrirane ali neregistrirane pravice.131 
Kot navaja Repasova, v obseg teh pravic ne sodijo dejanja nelojalne konkurence oziroma 
passing off, saj so ta zajeta v 6. členu Rim II. Sprašuje se, ali v obseg teh pravic spada geografska 
označba, ki je sicer uvrščena pod pojem »industrijska lastnina«, vendar ima določene 
posebnosti. Zanjo je značilno, da ne more biti predmet licence ali prenosa, prav tako njen 
imetnik ne more biti posameznik. Glede na to, da se v nekaterih državah članicah šteje med 
premoženjske pravice in se varuje preko passing off-a, avtorica meni, da bolj sodi v obseg 6. 
člena kot 8. člena Rim II. Prav tako razlaga, da do podobnih težav prihaja pri poslovnih 
skrivnostih, ki prav tako ne sodijo v obseg 8. člena.132  
V skladu s 26. uvodno izjavo Rim II je treba glede pravic intelektualne lastnine ohraniti načelo 
lex loci protectionis. Ta navezna okoliščina ustreza načelu teritorialnosti in pomeni, da se 
»uporabi pravo države, v kateri se varstvo zahteva«, torej se uporabi le za kršitve nacionalnih 
pravic, to so tiste, ki so »registrirane oziroma veljajo le v državah, ki so jih registrirale oziroma 
priznale«.133 Taka ureditev sicer ne zagotavlja fleksibilnosti, je pa v skladu z načelom 
predvidljivosti, ki ima v primerih pravic industrijske lastnine očitno prednost pred potrebami, 
kot so »razumna, racionalna, pravična odločitev v posameznih primerih«.134 Pomembna 
določba glede pravic industrijske lastnine je tudi 13. člen Rim II, ki določa, da se za primere 
neupravičene obogatitve, negotorium gestio in culpa in contrahendo, ki nastanejo zaradi kršitev 
pravic intelektualne lastnine, uporabi pravo, ki se sicer uporabi za kršitve teh pravic. 
V drugem odstavku 8. člena Rim II je določena izjema od načela teritorialnosti. Povezana je z 
enotnimi pravicami intelektualne lastnine EU, ki nastanejo, se prenesejo in prenehajo zgolj za 
celotno območje EU (zanje velja pravilo »vse ali nič«) ter so urejene s posebnimi predpisi 
EU.135 
Kot je bilo že povedano, je v tretjem odstavku 8. člena Rim II določeno, da v primeru pravic 
industrijske lastnine ni možen dogovor glede uporabe prava. Razlog za to je v povezavi 
posamezne pravice in države, ki jo potrdi in registrira in kjer bi lahko kakršenkoli drugačen 
                                                 
131 P. Torremans, Intellectual property and the EU rules on private international law: match or mismatch?, URL: 
http://eprints.nottingham.ac.uk/3604/1/pdf_chapter_18.pdf (28. 6. 2019). 
132 M. Repas v: M. Repas, V. Rijavec, R. Knez, S. Kraljič, T. Keresteš, T. Ivanc, J. Sladič, A. Ekart, 
MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EVROPSKE UNIJE (2018), str. 504. 
133 Prav tam, str. 503. 
134 Th. C. J. A. van Engelen, Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property, v: Electronic 
Journal of Comparative Law, vol. 14.3 (www.ejcl.org) (2010), str. 14. 
135 M. Repas v: M. Repas, V. Rijavec, R. Knez, S. Kraljič, T. Keresteš, T. Ivanc, J. Sladič, A. Ekart, 
MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EVROPSKE UNIJE (2018), str. 502. 
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dogovor povzročil negativne posledice, predvsem z vidika ekonomske in gospodarske 
politike.136  
 
4.3. KOMBINACIJA POGODBENIH IN NEPOGODBENIH RAZMERIJ 
Velikokrat se zgodi, da v zadevah v zvezi z nepogodbenimi obveznostmi pride do vprašanja 
veljavnosti pogodbenih obveznosti. Vprašanje pogodbenih obveznosti se namreč postavi kot 
obramba. Kot primer Torremans in Fawcett opisujeta licenčno pogodbo, katere namen je 
dovoliti izkoriščanje in uporabo pravice, ki bi drugače pomenila kršitev.137 Gre za sicer težavno 
področje, vendar Rim II vsebuje določbe, ki so uporabne tudi v teh primerih. Jasno je, da pri 
trditvah v zvezi s kršitvijo pogodbenih določil ne gre za uporabo določb Rim II, ampak za 
uporabo določb Rim I. Problematika tega poglavja se tiče primerov, kjer se veljavnost pogodbe 
prereka kot obramba v zadevah, ki so opredeljene kot nepogodbene. Kot razlagata Torremans 
in Fawcett, rešitev za take primere vsebuje 15(b). člen Rim II. Ta določa, da se pravo, ki se na 
podlagi te uredbe uporablja za nepogodbene obveznosti, uporabi tudi za primere, ko gre za 
razloge za izključitev odgovornosti, njeno omejitev ali delitev. Po njunem mnenju ni dvoma, 
da pogodba predstavlja podlago za izključitev odgovornosti. Ob tem je treba presoditi, ali je 
taka pogodba veljavna. To se presoja po pravu, ki velja za nepogodbena razmerja. Pravo, ki 
velja za nepogodbena razmerja, se navezuje na 4. člen Rim II. Kot razlagata, je za dotičen 
primer pomemben tretji odstavek 4. člena Rim II, ki vsebuje pravilo najtesnejše vezi. V tem 
primeru se pravilo najtesnejše povezave nanaša na pogodbo. Iz tega izhaja, da se v opisanem 
primeru uporablja pravo države, ki je najtesneje povezana s primerom, torej pravo države, ki se 
uporablja za pogodbo.138 
 
4.4. KRŠITVE NA INTERNETU 
Sama globalna narava interneta z vsemi značilnostmi, ki sem jih opisala v poglavju o kršitvah 
pravic industrijske lastnine na internetu v zvezi s pristojnostjo, je v konfliktu s teritorialnim 
načelom, ki velja za te pravice.  
                                                 
136 J. J. Fawcett FBA, P. Torremans, INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW 
(2011), str. 817. 
137 Prav tam, str. 820. 
138 Prav tam, str. 821. 
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Če gre za pogodbe v zvezi s pravicami industrijske lastnine, te ne predstavljajo problemov glede 
določanja prava, ki naj se uporabi. Te pogodbe lahko nastanejo na internetu, vendar tudi zanje 
veljajo kolizijska pravila drugih pogodb.139 Tudi v primeru kolizijskih pravil glede kršitev 
pravic industrijske lastnine ne obstaja posebno pravilo ali specifična sodna praksa, ki bi se 
nanašala na kršitve na internetu.140 Zanje torej velja 8. člen Rim II, po katerem se uporablja 
pravo države, kjer je pravica registrirana. 
 
4.5. KOLIZIJSKA PRAVILA V MEDNARODNIH KONVENCIJAH 
Pravice industrijske lastnine so prav tako urejene v različnih konvencijah. Te vsebujejo 
predvsem poenotena pravila, saj skušajo doseči mednarodno poenotene rešitve, zato je treba 
pogledati tudi pravila teh konvencij.141 Kot razlagata Torremans in Fawcett, lahko v 
konvencijah najdemo različna poenotena pravila s področja prava industrijske lastnine. Velja 
povedati, da popolne harmonizacije in s tem odprave kolizijskih pravil ne moremo pričakovati. 
Večina teh konvencij ne vsebuje popolne ureditve tega področja, ampak le parcialno, so pa 
implementirane v nacionalno zakonodajo. Kot primer za delno ureditev avtorja navajata pravilo 
nacionalnega obravnavanja, ki ne rešuje problema kolizije pravil, ampak samo določa 
obveznost držav, da tujce obravnavajo enako kot domače državljane, če gre za primer, kjer se 
uporabi domače pravo. Torej te konvencije ne dajejo jasnega odgovora glede uporabe prava.142 
Najpomembnejši konvenciji, ki se navezujeta na pravice industrijske lastnine, sta Pariška 
konvencija za varstvo industrijske lastnine (v nadaljevanju: Pariška konvencija)143 in novejši 
Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju: TRIPs).144 
TRIPs je glede na svoje določbe skladen s Pariško konvencijo, zato bom njuni ureditvi 
obravnavala skupaj. Obe konvenciji določata minimalne standarde, ki veljajo na področju prava 
industrijske lastnine. Prav tako obe vsebujeta določbo glede nacionalnega obravnavanja.145 
Glede na to določbo je treba zagotoviti enako varstvo pravic za domače in tuje državljane. To 
ni kolizijsko pravilo, saj ne vsebuje direktne napotitve na pravo določene države, ampak le 
                                                 
139 Prav tam, str. 913. 
140 Prav tam,. str. 913‒914. 
141 M. Geč-Korošec, MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO ‒ prva knjiga – Splošni del (1994), str. 139. 
142 J. J. Fawcett FBA, P. Torremans, INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW 
(2011), str. 669‒671. 
143 Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine (Uradni list SFRJ-MP, št. 5/1974, št. 7/1986, Uradni list RS 
št. 24/1992, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št. 3/2007). 
144 Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS-MP, št. 10/1995). 
145 3. člen TRIPs in 2. člen Pariške konvencije. 
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nekakšen poziv po enaki obravnavi.146 Na splošno pa lahko iz tega pravila sklepamo, da se pri 
določanju prava, ki naj se uporabi v zvezi s pravicami industrijske lastnine, upošteva kraj, kjer 
je pravica varovana, in ne državljanstvo.147 Obe konvenciji temeljita na teritorialnem načelu. 
Kot razlaga Kur, se velikokrat zgodi, da se pravilo lex loci protectionis enači s teritorialnim 
načelom in se zato šteje kot kolizijsko pravilo. Sicer je očitno, da je njun princip podoben, saj 
bi bilo nesmiselno uporabiti pravo običajnega prebivališča, ker ni tesnejše povezave s sporom. 
Vendar pa poudari, da teritorialno načelo, zajeto v konvencijah, predstavlja normo materialnega 
prava in ni kolizijska norma kot taka.148  
Nobena od omenjenih konvencij se v svojem bistvu ne ukvarja z mednarodnim zasebnim 
pravom, kljub temu pa lahko nanj vplivata, kadar gre za spore z mednarodnim elementom. Ob 
tem se postavlja vprašanje, ali lahko s harmonizacijo pravil glede prava industrijske lastnine v 
konvencijah izničimo potrebo po mednarodno zasebnopravnem urejanju. S tem vprašanjem se 
ukvarja Weatherall, ki je mnenja, da je mednarodno zasebno pravo kljub ureditvi v konvencijah 
potrebno. TRIPs je sicer eden izmed najpomembnejših aktov na področju pravic intelektualne 
lastnine že zaradi razširjenosti, saj je k njemu pristopilo 164 držav. Poleg tega določa minimalne 
standarde, ki jih države morajo zagotoviti ter vzpostavlja mehanizme za njihovo izvrševanje. 
Vendar Weatherall meni, da zgolj sprejetje določenih pravil ne zadostuje za poenotenje 
določenega področja. Poleg enakih pravil je treba zagotoviti tudi enak rezultat ter uporabiti 
enake metode razlage. Z zagotovitvijo enakega rezultata, sodišča, ki o primerih odločajo, 
zadevo obravnavajo tako, da ne pride do razlik. Pomembna sta tudi enaka razlaga dejstev, npr. 
časa vložitve prijave pri registraciji pravic. Tudi od tega je namreč odvisen izid postopka.149 
  
                                                 
146 G. B. Dinwoodie, Developing a private international intellectual property law: the demise of territoriality?, v: 
William & Mary Law Review, 51 Wm. & Mary L. Rev. 711 (2009), str. 716. URL: 
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Področje mednarodnega zasebnega prava je zelo raznoliko in se hitro spreminja. Z vidika prava 
EU je razvoj v okviru civilnih in gospodarskih zadev, med katere spada pravo industrijske 
lastnine, ki zajema tako pravice industrijske lastnine kot tudi avtorske in sorodne pravice, 
najbolj viden v uredbah, kot so BU I bis ter Rim I in Rim II. V določenih primerih pa je še 
vedno uporaben nacionalni predpis, to je ZMZPP. 
BU I bis velja za področje pristojnosti, t. j. za določanje sodišča, ki bo odločilo v posamezni 
zadevi. Poleg tega ureja tudi področje priznanja in izvršitve sodnih odločb. To odpira vrata 
tujim sodnim odločbam v pravni sistem, ki jih primarno ni izdal. 
V uredbah Rim I in Rim II pa so zajeta kolizijska pravila, ki jih uporabimo, ko že določimo, 
katero od sodišč je za primer pristojno. Sodišča so dolžna uporabiti pravo, na katero jih napotijo 
kolizijska pravila, ne glede na to, ali je to nacionalno ali tuje pravo. Prav v tem je posebnost 
mednarodnega zasebnega prava. 
Magistrsko diplomsko delo obravnava vprašanja pravic industrijske lastnine v mednarodnem 
zasebnem pravu. Gre za področje, ki zaradi svojih posebnosti vsebuje posebne določbe, ki se 
od splošnih razlikujejo. V uredbah v ospredje prihaja načelo teritorialnosti, značilno za te 
pravice. To načelo pri razlagi določb uredb upošteva tudi SEU. Takrat odstopi od splošno 
sprejetih razlag in jih razlaga skladno s pomenom tega načela. 
Pristojnost je, tako v ZMZPP kot v BU I bis, v primerih sporov v zvezi s prijavo ali veljavnostjo 
pravic industrijske lastnine določena kot izključna. Odloča lahko le sodišče v kraju, kjer je 
pravica registrirana. Tako vrsto pristojnosti moramo ločiti od izbirne, ki jo uporabimo v zvezi 
s pogodbenimi razmerji ali delikti/kvazidelikti. Pri tej vrsti pristojnosti lahko tožnik izbira med 
splošno pristojnostjo in izbirno, medtem ko mu pri izključni taka izbira ni na voljo. Če je sporno 
pogodbeno razmerje, povezano s pravicami industrijske lastnine, lahko po BU I bis tožimo v 
državi stalnega prebivališča toženca ali pred sodiščem v kraju izpolnitve obveznosti. Če pa se 
tožba nanaša na delikt/kvazidelikt, lahko poleg splošne pristojnosti (po stalnem prebivališču 
toženca) uporabimo tudi pristojnost v državi, kjer je pravica varovana oziroma registrirana.  
Naslednji korpus določb zajema kolizijska pravila. Tista, ki se nanašajo na pogodbena razmerja, 
so zajeta v Rim I, kjer prvenstveno velja načelo avtonomije strank. Če stranki sami ne izbereta 
prava, velja pravo države, v kateri ima običajno prebivališče pogodbena stranka, ki je dolžna 
opraviti posamezno za pogodbo značilno izpolnitev. Pri tem je pomembno, da natančno 
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definiramo karakteristično izpolnitev, kar lahko povzroča težave, predvsem ko gre za 
kompleksnejše pogodbe. Če te ne moremo natančno določiti, lahko kot navezno okoliščino 
uporabimo načelo najtesnejše vezi. Druga od uredb je Rim II, ki ureja nepogodbene obveznosti. 
Ko gre za kršitve pravic industrijske lastnine, se uporablja pravo države, za katero se zahteva 
zaščita. Ohrani se pravilo lex loci protectionis, ki upošteva teritorialno načelo. 
Zanimiva je tudi ureditev v primerih kršitev pravic na internetu, kjer SEU drugače kot za 
osebnostne pravice, storjene preko medijev, določa, da so zanje pristojna sodišča, kjer je pravica 
registrirana. Tam se lahko zahteva povrnitev celotne škode, ne glede na to, kje vse je nastala. 
Gre za odstop od t. i. mozaične teorije. Uporabimo pravo glede na pravilo lex loci protectionis. 
Velja zaključiti, da je ureditev pravic industrijske lastnine z vidika mednarodnega zasebnega 
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